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RESUMO

BARROS, Luana Anastacia Muniz de. A Extensao da Protecao dos Direitos da
Propriedade Intelectual por meio do Registro de Marcas. Dissertacdo (Mestrado
Profissional em Propriedade Intelectual e Inovacédo) - Academia de Propriedade
Intelectual, Inovacdo e Desenvolvimento, Coordenacdo de Programas de Pés-
Graduacao e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, Rio de
Janeiro, 2018.

A proposta desta dissertacao é abordar a extensao da vigéncia de uma criacao
intelectual ja protegida por direito autoral, desenho industrial ou patentes por meio do
registro de marcas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Para
tanto, verifica-se o conceito de marcas no Brasil, incluindo a indicagdo de seus
principios, fungdes e requisitos, contrapostos com as principais caracteristicas dos
outros institutos. O objetivo do trabalho, em um primeiro momento, é verificar a
possibilidade de uma Unica criagdo, ja concedida no ambito do direito autoral, do
desenho industrial ou das patentes, ser passivel de registro marcario e superveniente
gozo do extensivo prazo de vigéncia adotado por este. Em um segundo momento,
analisa-se a possibilidade da existéncia de um abuso de direito, independente do fato
de ser o registro de marca devido ou ndo. Para atingir a proposta deste trabalho, teve-
se como base a doutrina, nacional e internacional, a legislacao vigente e a analise de
casos concretos ja disponiveis em que o tema em questao foi abordado, levando em
consideracao decisdes judiciais nacionais e internacionais.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual (Brasil). Inovacao (Brasil). Marcas. Direito
Autoral. Desenho Industrial. Patentes Farmacéuticas. Abuso de direito.



ABSTRACT

BARROS, Luana Anastacia Muniz de. A Extensao da Protecao dos Direitos da
Propriedade Intelectual por meio do Registro de Marcas - The Protection
Extension of the Intellectual Property Rights through Trademarks Registration.
Dissertation (Professional Master Degree in Intellectual Property and Innovation)
- Intellectual Property, Innovation and Development Academy, Coordination of
Graduation and Research Programs, Brazilian Patent and Trademark Office — BPTO,
Rio de Janeiro, 2018.

The purpose of this dissertation is to discuss the validity extension of an
intellectual creation already protected by copyright, industrial design or patents through
the registration of trademarks before the Brazilian Patent and Trademark Office
(BPTO). For this purpose, it is verified the concept of trademarks in Brazil, including
the indication of its principles, functions and requirements, opposed to the main
characteristics of the other institutes. The objective of the work, in a first moment, is to
verify the possibility of a single creation, already granted in the copyright, industrial
design or patents fields, to be subject to trademark registration and supervening
enjoyment of the extensive term of validity adopted by it. In a second moment, the
possibility of the existence of an abuse of right is analyzed, non-regarding to the fact
of being the registration of mark due or not. In order to reach the purpose of this work,
the national and international doctrine, the current legislation and the analysis of
concrete cases already available in which the subject in question was approached,
were used as bases, taking into account national and international judicial decisions.

Keywords: Intellectual Property (Brazil). Innovation (Brazil). Trademarks. Copyright.
Industrial Design. Pharmaceutical Patents. Abuse of rights.
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1.  INTRODUCAO

A Propriedade Intelectual (PI) € o ramo do direito que tem como escopo a
protecao dos bens incorpéreos ou imateriais divididos entre as criagdes intelectuais e
os sinais distintivos (SILVEIRA, 2018, p. 4)'. De acordo com a Convengdo que
estabeleceu a criacdo da Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),
realizada em Estocolmo em 14 de julho de 1967, a “propriedade intelectual incluira os
direitos relacionados as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretacoes dos
artistas intérpretes, fonogramas e transmissao, as invencdes em todos os campos da
atividade humana, descobertas cientificas, desenhos industriais, marcas, marcas de
servico e nomes comerciais e suas designacodes, a prote¢cdo contra a concorréncia
desleal, e todos os outros direitos resultantes da atividade intelectual nos campos
industriais, cientificos, literarios ou artisticos™ (WIPO, 2004, p.3).

Os Direitos da Propriedade Intelectual (DPIs) sdo, em um primeiro momento,
separados entre os direitos da propriedade industrial, os direitos autorais e os direitos
sui generis. No Brasil, sdo constitucionalmente assegurados, conforme previsto pela
Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), por meio do artigo
5°, incisos XXVII e XXVIII, e ainda inciso XXIX, sendo que cada um desses ramos
possui suas proprias caracteristicas a fim de garantir que suas funcdes perante a

sociedade sejam atingidas.

Nesse diapasao, a legislacdo se ocupou de tratar cada qual de maneira
diferenciada, com direitos e requisitos diversos um dos outros, obedecendo o

propésito e o papel social de cada um. Nas palavras de Barbosa (2012), “os interesses

! Silveira (2018) indica que as cria¢des intelectuais pertencem aos seus autores € os sinais distintivos as
sociedades empresdrias que a utilizam.
2 Tradugdo livre.
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publicos e privados em jogo no campo da propriedade intelectual sdo multiplos e
complexos, cada modelo de protecao encerra um equilibrio constitucionalmente

sancionado desses interesses.

Silveira (2018, p. 5) toca este assunto ao apontar que “o fundamento da
protecao as criacdes industriais € o estimulo a novas criagdes por meio da concessao,
pelo Estado, de um monopdlio temporario”, enquanto no caso das marcas, o proposito
de assegurar a protecao é evitar a concorréncia desleal no mercado e evitar a
confusao do publico. A luz das diferenciagdes entre os direitos contidos pela seara da
Pl, o ordenamento juridico estabeleceu prazos de vigéncia diversos para cada ramo

dos DPls, todos embasados na funcéao exercida por cada um desses ramos.

Dentre esses, 0 prazo mais atraente é aquele adquirido pelo registro marcario
brasileiro, cuja limitacdo temporal é relativa. A Lei da Propriedade Industrial (Lei n°
9.279/1996 — LPI) estabeleceu o prazo de vigéncia marcario em 10 (dez) anos e,
concorrentemente, permitiu que este fosse prorrogavel, indefinidamente, por periodos
iguais e sucessivos®. O mesmo ndo ocorreu para todos os outros DPls.
Especificamente na seara do direito autoral (DA), do desenho industrial (DI) e das
patentes de invencao, a protecdo adquirida por seu registro é finita e, apds o tempo
estabelecido em lei, o titular perde a sua exclusividade e o objeto em questao entra
na esfera do dominio publico. Assim, economicamente, o registro de marca € um

atrativo para a exploragao dos DPIs.

3 Note-se que o titular deverd observar o estabelecido no artigo 133 e pardgrafos da Lei n® 9.279/1996.
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1.1. OBJETIVOS

Este estudo propde-se a analisar a possibilidade de extensdo da vigéncia dos
DAs, dos Dls e das patentes de invencédo por meio do registro de marca. Para a
analise desse cenario, este estudo é norteado pelas seguintes questdes:

1) a possibilidade legal da extensao da vigéncia de DA, de DI e de uma

patente de invencao por meio do registro de marca; e

2) com base nesse entendimento, se esta extensdo adquirida € um abuso

de direito ou um direito do titular.

Para atingir o objetivo final da presente dissertacao, o estudo aqui apresentado
¢é dividido em trés distintas partes. Na primeira parte, busca-se conceituar através dos
capitulos 2 a 6 o instituto das marcas, principal objeto de estudo deste trabalho.
Considerar-se-a a doutrina majoritaria para identificar as caracteristicas, as funcoes,
0s principios e os requisitos que levam um sinal a ser passivel de registro no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), bem como os direitos atribuidos pela LPI
aos titulares e suas limitagoes.

A segunda parte sera dividida entre os capitulos 7 e 8. O capitulo 7 ira contrapor
as marcas com os DAs, os Dls e as patentes de invenc¢ao, identificando a possibilidade
de uma extensado da vigéncia desses por meio do registro marcario no INPI. Ja o
capitulo 8 exemplificara na pratica esta extensdo, através da analise de casos
concretos. A terceira e ultima parte, constituida pelo capitulo 9, sera a andlise do

cenario apresentado a luz do abuso de direito.

1.2. METODOLOGIA
No que se refere a metodologia, o presente trabalho foi embasado no método

dedutivo, tendo como base a doutrina, nacional e internacional, a legislagédo vigente e
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a andlise de casos concretos em que o tema em questao foi abordado, levando em

consideracao decisdes judiciais nacionais e internacionais.
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2. A DEFINICAO DE MARCA

Otero Lastres (1981, p. 16) ressalta que uma definicdo legal de marcas deve
ter como base cinco pressupostos, quais sejam (i) compreender a marca como um
bem imaterial, (ii) fazer referéncia ao carater diferenciador da marca, (iii) determinar
os produtos e servicos que possam ser identificados pela marca, (iv) prever o principio
da especialidade e (v) fazer referéncia ao local onde a marca sera utilizada.

Assim, para este autor, o primeiro pressuposto € de fato aceitar a marca como
um bem imaterial, o qual € composto por dois elementos: o bem em si e 0 meio com
o qual este se suporta e se torna perceptivel. No tocante ao carater diferenciador, este
€ uma consequéncia da funcdo da marca, bem como indispensavel para se
estabelecer um sistema competitivo baseado na qualidade dos produtos e servicos. A
determinacao dos produtos e servicos a serem identificados pela marca deve ser, por
sua vez, interpretada da forma mais ampla, permitindo que a prépria definicado legal
de marca seja flexivel e adaptavel a futuras necessidades econdmicas®. Ressalta-se
que os produtos e servicos identificados pelas marcas devem ser aqueles ofertados
no mercado. O principio da especialidade decorre exatamente de o fato da marca
identificar um ou mais produtos e servigos. Sendo assim, 0 mesmo estabelece que o
titular de uma marca podera se opor a outra quando houver risco de confusédo, com
base nos produtos ou servigos identificados pelas partes e a semelhancga entre eles.

O quinto e ultimo pressuposto é a referéncia do mercado em que estas estarao

4 Nesse ponto, utiliza-se como exemplo de defini¢cdo ampla a adotada pelos norte-americanos através do Lanhan
Act, section 45: “The term "trademark"” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—
(1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register
on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a
unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that
source is unknown”.
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inseridas. O intuito da referéncia mencionada é determinar o ambito de operacao das
marcas, bem como quem tem direito de ser titular da marca.

Otero Lastres (1981, p.14-15) sobrepuja a existéncia de trés diferentes
sistemas para definir o conceito legal de marca. O primeiro, ocorre quando a prépria
lei prevé a definicdo de marca, de uma forma ampla e geral. Nesse caso, o sistema
permite incluir na definicao diferentes formas de revestimento da marca. O segundo
sistema possui um enfoque teérico e define-se pela enumeracao na lei, de forma
limitada, dos sinais e meios que possam ser considerados como marcas. O terceiro
sistema baseia-se nas vantagens apresentadas pelos sistemas anteriores e se divide
em duas modalidades. A primeira modalidade estabelece um conceito amplo de
marca e, concorrentemente, enumera 0s sinais € meios que possam vir a ser
considerados marcas. E necessario frisar que esta modalidade é simplesmente
declarativa e ndo limitativa. Em contrapartida, a segunda modalidade é formada pela
enumeracdao dos sinais € meios que possam vir a ser considerados marcas,
acompanhado de uma clausula geral.

No ordenamento juridico brasileiro, optou-se por uma definicao legal da marca,
de forma limitada e se duvida restritiva. O artigo 122 da LPI, ao estipular o objeto que
pode vir a ser definido como marca, diz que “sdo suscetiveis de registro como marca
os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibi¢des
legais”. A compreensdo da marca como um sinal visualmente perceptivel, impede
atualmente que formas de apresentacdo de marcas nao visuais, como por exemplo o
som, uma fragrancia, cores isoladas e/ou hologramas, sejam passiveis de registro

marcario em nosso pais.
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A desvantagem da auséncia de generalidade no texto legal é que qualquer
insercdo de uma nova modalidade de marca s6 pode ser incluida através de uma

alteracao legislativa.
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3.  ASFUNCOES MARCARIAS

Historicamente, a utilizagdo das marcas pode ser identificada desde a
existéncia da circulacao de bens anterior ao comércio de mercadorias e, por esta
razao, as marcas ja tiveram diversos propésitos ao longo dos tempos. Nos periodos
Grego e Romano, as ceradmicas eram gravadas com signos que identificavam o seu
escultor. Na Antiguidade, a grande parte das marcas tinha o propésito de conceder
uma certificacdo ao produto, atestando que esse estava de acordo com as normas
técnicas de pesos e medidas. Ja na ldade Média, as marcas eram uma forma de
identificar o artesao responsavel por um determinado produto e consequentemente a
origem do mesmo para, inclusive, responsabiliza-lo em caso de defeito (MIRANDA,
2002, p. 33-34).

Por volta do século X, surgiu a marca de comércio merchants mark (ONO,
1999, p.1), com isto diversos simbolos de identificacdo comegaram a ser utilizados de
forma extensiva pelos comerciantes. Entretanto, foi com a Revolucao Industrial que o
uso de marcas como conhecemos surgiu como uma forma de compensar o
afastamento do produtor/fabricante e do consumidor.

Sendo assim, observa-se de forma clara que as funcbes de origem e de
garantia sempre estiveram presentes no sistema marcario.

Ainda hoje muito se discute acerca de quais funcées permanecem inerentes as
marcas, entretanto, para o propésito deste estudo, foca-se na observacado de quatro
fungcdes, quais sejam as de origem, a de garantia de qualidade, publicitaria e

distintividade.
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3.1. FUNGCAO DE ORIGEM

Nos tribunais norte-americanos, uma das primeiras discussdes acerca deste
assunto veio com o caso Southern vs. How, decidido em 1618 (CARVALHO, 2009, p.
591-592). De acordo com os debates ocorridos nesse caso, a ideia de origem estaria
também relacionada a uma garantia de qualidade ao consumidor. Este, ja acostumado
com os atributos de um produto identificado por uma determinada marca, espera
sempre adquirir o mesmo padrao de qualidade dos demais identificados pelo mesmo
sinal. A época, Sainte-Beauve discordou dessa visdo, como observa-se mais adiante.

Outrossim, ainda que a funcdo de origem® claramente ja estivesse interligada
ao sistema marcario, permanece a questdo sobre se esta ainda poderia ser
considerada uma fungdo da marca nos tempos modernos. A indicagéo de origem tem
como uma de suas finalidades assegurar que os consumidores identifiquem a origem
dos produtos, em especial o fabricante. Com base neste entendimento, a lei norte-
americana que rege o sistema de marcas, conhecida como Lanham Act®, ndo permite
a cessao geral de marcas (assignment in gross) ou a transferéncia da propriedade de
marcas sem o fundo de comércio (goodwill), como estabelecido na Secédo 10, 15
U.S.C. 1060.

Essa mesma visdo nao pode ser observada no direito marcario brasileiro, visto
que os artigos 134 e 135 da LPI, que tratam da cessao de marcas, ndo fazem qualquer
mengao a necessidade de se transferir o fundo de comércio, bem como permite,
através dos artigos 139 a 141, a concesséao de licengas de uso. Ainda, o artigo 21 do
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao

Comércio — TRIPs - também define que ao titular da marca cabe a faculdade de ceder

> Também adotada por Baiocchi (2005, p. 134) como fung¢do de indicagdo de proveniéncia.

% O Lanhan Act foi publicado em 5 de julho de 1946 e, apesar de diversas emendas j4 terem sido realizadas,
permanece em vigor até hoje.
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a marca com ou sem a transferéncia do negocio. Desta forma, pode se afirmar que a
funcdo de origem foi mitigada, perdendo assim a sua caracteristica e,
consequentemente, sua eficacia. Mesmo nos Estados Unidos da América, a
jurisprudéncia vem alterando o entendimento do Lanham Act, de forma a tratar as
cessOes de marcas com menos rigor no tocante a verificagcdo da transferéncia do
fundo de comércio.

O que se observa é uma dissociacao cada vez mais aparente entre a marca e
o fundo de comércio. Com a globalizacao, os consumidores possuem dificuldade de
estabelecer a real origem de um produto, especialmente tendo como base apenas a
sua marca. Empresas diferentes, como visdes e metas distintas, fazem parte dos
mesmos conglomerados econdmicos. Ainda, junto com a possibilidade de cessoes e
aquisicoes de novas empresas, € quase que impossivel ao homem médio estar
seguro da origem da mercadoria adquirida. Para o consumidor moderno, a reputacao
e a experiéncia que ele préprio relaciona a uma marca serd um fator mais marcante
na hora de sua escolha do que a simples origem desta.

Enfatiza-se que este entendimento ndo € pacifico. Mohammad Amin Naser
(2008), por exemplo, defende que a funcao primaria de uma marca € exatamente a
de origem. Entretanto, este diferencia a interpretacdo desta funcdo nos dias atuais.
De acordo com Naser (2008), os consumidores ndo mais se interessam em saber
quem é o fabricante responsavel pelo produto, mas, ao invés, buscam serem
assegurados que os produtos e os servicos provém de uma mesma fonte, ainda que
andnima, e esta sim os diferencia dos demais produtos e servicos no mercado. Assim,
nao ha uma preocupacao com a origem fisica dos produtos e servigos.

No Brasil, como bem observa Morgado (2013, p. 43) ao tratar da questao da

transferéncia de titularidade da marca, o legislador ndo se preocupou com esta
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funcdo. Em suas palavras, “o fez sem estabelecer compromisso maior em relagao a

origem e a qualidade do bem assinalado”.

3.2. FUNCAO DE GARANTIA DE QUALIDADE

Associada a nocao de origem, identifica-se também a funcdo de garantia de
qualidade’, a qual estabelece uma responsabilidade entre o proprietario da marca
perante os consumidores em relagao a qualidade do produto identificado. Discutida
no passado no caso Southern x How, a funcdo de garantia da marca foi
desconsiderada por Sainte-Beauvre, cujo entendimento defendia que a marca seria
apenas um elemento diferenciador, ou seja, utilizado somente para distinguir o
produto por ela identificado, ndo havendo qualquer conexdo com a sua qualidade.

Esta visdo pode ser facilmente aplicada a abordagem atual do sistema
marcario, pois a doutrina, em sua maioria, estabelece que a marca ndo da ao
consumidor nenhuma garantia juridica de qualidade. De acordo com Mendes (2004,
p. 1) a funcdo de garantia de uma marca surge “a partir do momento em que conquista
uma parcela fiel de consumidores, aquela marca estara ligada, para aquelas pessoas,
a uma expectativa de qualidade, pela experiéncia de satisfacdo que tenham tido com
o produto/servico por ela designado”.

Entretanto, como aponta McCarthy (1999)8, a expectativa de um consumidor
quanto a consisténcia de qualidade do produto ou servico identificado por uma marca

nao corresponde em uma funcao de garantia, pois o sinal ndo € uma garantia legal

7 Também adotada por Baiocchi (2005, p. 134) em sua critica a funcdo de indicagdo de qualidade.

8 Segundo McCarthy (1999, p. 3-19) “it is important to note that the quality function of marks does not mean that
marks always signify ‘high’ quality goods or services — merely that the quality level, whatever it is, will remain
consistent and predictable among all goods or services supplied under the mark. Consumers expect this
consistency and the law of marks embodies their expectation. Yet, to designate this as a ‘guarantee’ function is
somewhat misleading, for a trademark is not necessarily a guarantee or a warranty in the strict legal sense”
(Grifos nossos).
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em si. Por fim, Morgado (2013, p. 51) observa a auséncia de previsao legal nacional
que condicione o registro de marca ao reconhecimento da qualidade dos produtos ou

servicos por ela identificados.

3.3. FUNGCAO PUBLICITARIA

A funcado publicitaria € a “capacidade atrativa simbolizada pela marca”
(MORGADO, 2013, p. 55). Esta representa o impacto que a marca tem no mercado e
nos seus consumidores que resulta de uma intensa promocdo da marca com a
finalidade de ressaltar os produtos e servicos por ela identificados dos demais
concorrentes®. Por esta razdo, a fungdo publicitdria € comumente associada as
marcas de alto renome.

Nao obstante, a fungdo publicitaria € ainda muito controversa no meio
doutrinario, visto que ha autores que negam o seu reconhecimento como
funcao'9(MORGADO, 2013, p. 55). Para Ascensao (2002, p. 46), “a marca pode ser
um poderosissimo instrumento publicitario”, entretanto, ela ndo é concedida para essa
funcédo. O desempenho da mesma € apenas uma consequéncia sem repercussao no

ambito juridico.

3.4. FUNCAO DISTINTIVA

A fungdo menos controversa entre os doutrinadores € sem duvida a funcao
distintiva da marca. Intrinseca a prépria definicao legal de marca, caracteriza-se pela
obrigatoriedade de o sinal ser capaz de distinguir os produtos ou servigos por ele

identificados dos demais inseridos no mesmo segmento mercadoldgico. O artigo 15.1

? Essa funcdo busca o destaque da marca no meio concorrencial, ndo se tornando “apenas” mais uma opgao.
10 cf MORGADO (2013).
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do TRIPs ilustra de forma clara esta funcéo ao dispor a funcéo essencial das marcas,
qual seja a de distinguir os produtos ou servicos de uma sociedade empresaria com
os de outra, bem como com os demais produtos e servicos identificados pela mesma.

Ascensao (2002, p. 46), ao discorrer sobre as fun¢cées de marca conclui que a
Unica funcao protegida e presente em todas as marcas € a funcao distintiva. Conforme
seu ensinamento, a funcdo de indicacdo de origem, a qual asseguraria que 0s
produtos identificados por um sinal idéntico teriam a mesma origem, perdeu seu
€escopo uma vez que a lei permite a transmissdo da marca sem o seu fundo de
comeércio, bem como a concessao de licencas de uso.

Ja a funcao de garantia de qualidade, defendida por alguns doutrinadores, nao
se sustenta, pois, a marca por si sé ndo da ao consumidor qualquer garantia juridica
de qualidade. Ainda, cabe ressaltar que a identificacdo de um produto ou de um
servico de ma qualidade, ndo descaracteriza o sinal como marca. Por fim, a funcao
publicitaria também é observada. Entretanto, ndo se pode deixar de enfatizar que a
marca nao é concedida para desempenhar esta funcao. Logo, a unica fungao presente
em todas as marcas seria entdo a distintiva (Ascenséao, 2002).

A funcao distintiva da marca permite que os consumidores identifiquem que
certos produtos ou servigos sdo de uma determinada empresa e, ainda, deve ser vista
como um instrumento que auxilia os consumidores a escolher determinado produto
ou servico dentro da gama ofertada no mercado. A importancia da distingdo entre os
produtos também é essencial para a manutencao do equilibrio do mercado. O
interesse econdmico do concorrente deve sempre ser restringido pelo interesse do
consumidor, mas ambos sdo favorecidos com a existéncia de signos que possam

identificar seus produtos, bem como impulsionar a concorréncia no mercado.
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Nota-se que a funcao distintiva das marcas é protegida pela legislacao
brasileira em varios aspectos, como, por exemplo, com a proibicdo do registro de
marcas idénticas ou semelhantes para produtos e servigcos idénticos ou semelhantes,
prevista pelo artigo 124, inciso XIX da Lei da Propriedade Industrial. Estas medidas
buscam evitar uma possivel inducao a erro do consumidor. A apreciacao deste grau
de dissemelhanca esta incluida dentro do principio da especialidade que rege o direito
marcario. Por outro lado, a defesa permitida ao titular da marca ultrapassa a classe a
qual a marca pertence, € inclui a possibilidade de se opor a sinais que cubram servicos
ou produtos simplesmente afins'!. Todas essas medidas buscam evitar que a fungédo
distintiva de uma marca se perca em virtude de ato de outrem. A importancia e a
essencialidade da funcéo distintiva sdo enfatizadas por diversos autores. Rodriguez
(1977, p.16-17) afirma que a marca em si surge quando o consumidor é capaz de
relacionar esta com os produtos/servicos por ela identificados e somente assim
culmina o processo de formagé&o da marca como bem imaterial. Miranda (2002, p.37)
leciona que “se ndo distingue, ndo é sinal distintivo visualmente perceptivel”. Soares
(2000, p.17), ao discorrer sobre, defende que “ndo ha, portanto, necessidade de a
marca ser nova. Da mesma forma, ndo necessita ser dessemelhante. O importante é
qgue se distinga das outras destinadas aos mesmos produtos ou que tenham alguma
afinidade”.

Destarte, tendo em vista a evolu¢do do uso das marcas, bem como seu papel
no atual cendrio econémico global, compartilha-se da conclusdo de Ascenséao (2002),
acima mencionada, e compreende-se que a Unica fungao indispensavel e primordial

da marca é a funcdo distintiva. As demais funcbes devem ser vistas como

1 Artigo 124, inciso XIX da LPI: “reprodugdo ou imitacao, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel
de causar confusao ou associacio com marca alheia;” (Grifos nossos).
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caracteristicas que podem estar presentes com relacdo a um determinado signo, mas

nao a outro. Sao funcdes secundarias e nao essenciais.
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4. OS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DA MARCA

Para a finalidade deste estudo, utiliza-se os principios fundamentais ao direito
marcario estabelecidos pela Diretoria de Marcas (DIRMA) através do Manual de
Marcas (INPI, 2017), quais sejam os da especialidade, da territorialidade e da

atribuicao de direitos.

41. PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE

Uma das primeiras caracteristicas da marca que a separa dos demais objetos
protegidos pela Pl é a limitagao oferecida pelo principio da especialidade. Com base
neste, o titular da marca registrada somente podera se opor a outro que utiliza sinal
similar ou idéntico para identificar produtos ou servicos similares ou idénticos. Logo,
o direito concedido pelo registro da marca nao é absoluto e sim limitado para aqueles
produtos ou servicos identificados pelo pedido, bem como por aqueles afins entre si
(BAIOCCHI, 2005, p. 124).

Ressalta-se que o direito marcario brasileiro optou pela utilizacdo da
Classificagdo de Nice (NCL)'2, a qual contém, atualmente, 34 classes destinadas a
produtos e 11 a servicos. Além disso, ndo adotamos o sistema de multiclasse e, por
essa razao, um pedido de registro de marca esta limitado a identificar somente uma
dessas classes. Todavia, a protecao conferida pelo registro deve englobar também os
produtos e servicos que possuem afinidade entre si, a fim de blindar o consumidor de
ser levado a erro e garantir a concorréncia leal entre os agents. Este, como coloca
Baiocchi (2005, p.143) “desconhece a divisdo das marcas por classes; e nem seria de

se exigir”.

12 Atualmente em sua 11° edicdo.
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Baiocchi (2005, p. 125) aponta que esta limitagdo prevista pela legislagcao tem
como escopo evitar o monopodlio do sinal registrado de forma ilimitada e, ainda,
impedir o risco de confusdo do mercado com a coexisténcia de marcas idénticas ou
semelhantes para identificar produtos ou servicos afins, o que acarretaria um prejuizo
direto ao titular do registro marcario e indireto aos consumidores (Baiocchi, 2005, p.
137). E o contraposto entre o direito de exclusividade garantido ao titular da marca e
o principio da especialidade que assegura o equilibrio concorrencial no mercado.

Entretanto, o ordenamento juridico brasileiro previu uma excecao a esse
principio através do artigo 125 da LPI, qual seja a marca de alto renome’3. Neste caso,
quando a uma marca é assegurado o status de alto renome, esta passa a poder se
opor a outros sinais que a reproduzam ou imitem, independente dos produtos ou
servicos identificados, ou de se averiguar a possibilidade de confusdo. Como coloca
Morgado (2013, p. 133), “no que diz respeito as marcas dotadas de excepcional poder
de atracdo, verifica-se uma total indiferenga ao risco de confuséao entre os produtos
ou servicos que assinalam”.

Outrossim, identifica-se também uma segunda exceg¢éo a este principio, ainda
pouco abordada e néo prevista de forma expressa no texto legal, que sao os casos
de aproveitamento parasitario por terceiro. O aproveitamento parasitario ocorre
quando terceiro se utiliza de sinal idéntico ou similar a marca registrada, porém, em
um segmento mercadolégico diverso. Ou seja, trata-se de caso em que as duas partes
nao sao concorrentes entre si, entretanto, ainda assim, o terceiro esta obtendo uma

vantagem ao reproduzir ou imitar a marca registrada, ainda que identificando produto

13 As marcas de alto renome como conhecemos foram introduzidos no ordenamento juridico brasileiro através
da Lei. 9279/1996, e as suas formalidade sdo abordadas através da resolu¢io do INPI n° 107/2013.
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ou servico diferente daquele apontado pelo registro, em mercado distinto e com
publico-alvo diverso.

Segundo Manzueto e Mésca (2013), “caracteriza-se (aproveitamento
parasitario) pelo uso da marca alheia para beneficiar seu negdcio, sem que esteja
presente o risco de confusdo ou associacao”. Logo, uma vez que aceitemos que um
titular possa vir a impedir 0 uso de marca semelhante ou idéntica ao seu sinal, mas
que identificar produtos ou servigos distintos, ha que se falar em uma exce¢ao ao

principio da especialidade.

4.2. PRINCIPIO DA TERRITORIALIDADE

Previsto pelo artigo 129 da LPI, o principio da territorialidade estabelece que o
direito de exclusividade sobre a marca registrada sera valido em todo o territério
nacional. Apesar desse principio tratar de um direito garantido ao titular do sinal,
também pode ser compreendido como uma restricdo a exploracdo da marca, visto
que limita o direito a marca ao pais no qual a mesma é registrada.

Uma excecado a essa regra € a marca notoriamente conhecida, que segundo
Coelho (2017, p.191) goza de uma protecao especial, que independe de registro no
INPI. Assim, se alguém pretender apropriar-se de marca que evidentemente ndo lhe
pertence, o seu pedido podera ser indeferido pelo INPI, mesmo que néo exista registro
anterior da marca no Brasil. A Marca notoriamente conhecida é prevista pelo artigo
126 da LPI, mas introduzida por for¢a do artigo 6° () bis da Convencao da Unido de

Paris (CUP), promulgada através do Decreto n° 75.572/1975 (BRASIL, 1975)'4.

1405 paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do pais
o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fabrica ou de comércio que constitua
reproducdo, imitagdo ou tradugdo, suscetiveis de estabelecer confusdo, de uma marca que a autoridade competente
do pafs do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo jd marca de uma pessoa
amparada pela presente Convengao, e utilizada para produtos idénticos ou similares. O mesmo sucederd quando a
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4.3. PRINCIPIO ATRIBUTIVO

O principio atributivo estabelece que o direito de uso exclusivo da marca é
obtido apenas por meio de seu registro formal perante o INPI. Como aponta Barbosa
(2017, p. 57), o sistema atributivo é adotado por diferentes paises em suas legislacoes
marcarias, todas estabelecendo que o direito de exclusiva é adquirido somente com
o registro da marca, alterando apenas a forma e os efeitos. Ainda nesta seara,
Miranda (2002, p.40) também afirma que “a concessao do certificado de registro fixa
0 inicio de tal protecao”.

Todavia, identifica-se que a marca notoriamente conhecida, j& mencionada
supra (item 4.2) pode também ser vista como uma excecao ao principio atributivo de
direitos, visto que o seu registro ndo é mandatério para impedir sinal conflitante de
terceiro’®. Uma segunda excecgéo é prevista pela LPI através do artigo 129, paragrafo
primeiro, que trata do usuario de boa-fé. De acordo com o texto, todo o individuo que
estiver fazendo uso de um sinal marcario, de boa-fé, por, ao menos, 6 (seis) meses
da data de depésito (ou prioridade) de um pedido de registro de outrem, tera direito

de precedéncia a esse registro.

parte essencial da marca constitui reprodu¢do de marca notoriamente conhecida ou imitacdo suscetivel de
estabelecer confusdo com esta.

15 Caso o titular da marca notoriamente conhecida provoque o INPI, ou seja, apresente oposicao contra a marca
de terceiro conflitando com base no artigo 126 da LPI, este devera depositar a marca perante o INPI.
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5. OS REQUISITOS PARA O REGISTRO DA MARCA

A identificacao dos requisitos necessarios para o registro de marca ainda é um
tema pouco abordado pela doutrina brasileira. Entretanto, os autores que abordam o
assunto divergem ao estabelecer quais seriam esses requisitos. Coelho (2017, p.188)
identifica trés condicbées: a) novidade relativa; b) ndo-colidéncia com notoriamente
conhecida; c¢) desimpedimento.

A novidade relativa trata a necessidade de o sinal ser novo para identificar os
produtos ou servicos indicados no mercado em que estara inserido. Nota-se que nao
€ necessario que a expressao seja nova ou Unica, apenas capaz de ser distintiva e
diferenciada dos concorrentes. Nas palavras de Baiocchi (2005, p. 146), “exige-se,
apenas, que a marca nao tenha sido ainda registrada para identificar produtos
idénticos ou semelhantes, ou seja, que a sua apropriacdo nao venha infringir direito
anterior de terceiros”.

Com referéncia a nao-colidéncia com as marcas notoriamente conhecidas,
Coelho (2017) indica que o propédsito é a repressao a contrafacdo de marcas, a qual
ocorrera, nesse caso, quando o individuo, intencionalmente, depositar sinal
semelhante ou idéntico a de outrem notoriamente conhecida em sua area de atuacao.
O terceiro e ultimo requisito, qual seja o desimpedimento, resguarda o sinal de
encontrar obstaculos legais para o seu registro, tais como ser contrario a moral, aos
bons costumes e a ordem publica. Neste requisito, também deve ser considerado
como impedimento as proibicdes elencadas através dos incisos do artigo 124 da LPI.

Miranda (2002, p. 7-10), por sua vez, elencava como requisitos fundamentais

a distintividade, a novidade e a veracidade. Ja Barbosa (2003, p. 805) lecionava que
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0s sinais marcarios devem obedecer aos requisitos de distintividade, novidade relativa
e veracidade.

Nota-se que apesar da divergéncia é possivel observar fortes semelhancas
entre essas definicbes, especialmente no que diz respeito ao requisito de

distintividade do sinal.
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6. A PROTECAO CONFERIDA PELO REGISTRO DE MARCA NO INPI E SEU

PRAZO DE VIGENCIA

De acordo com o artigo 129 da LPI, o registro da marca de produto ou servico
garante ao seu titular o uso exclusivo do sinal em todo o territério nacional. O termo
chave nesta definicdo é exatamente o uso exclusivo. De acordo com Barbosa (2017,
p.119), esta caracteristica € presente em todas as legislacdes e é conferida apenas
ao titular do sinal que, no caso do ordenamento brasileiro, é adquirido por meio de
registro perante o INPI.

Nao obstante, o texto legal no Brasil também previu trés outros direitos
compartilhados tanto pelos titulares como pelos depositantes da marca. Sao eles, os
direitos de ceder, de licenciar e de zelar pela integridade material ou reputagdo do
registro ou pedido de registro de marca (Lei n°® 9.279/1996, artigo 130 e incisos). No
tocante a vigéncia do registro marcério brasileiro, a protecao estabelecida pelo artigo
133 da LPI é de 10 (dez) anos, prorrogaveis indefinidamente por periodos iguais e
sucessivos. Ou seja, desde que observado o artigo em questdo e desde que a marca
nao seja objeto de um pedido de caducidade, este garantira a sua exclusividade ad
aeternum.

Excepcionalmente e em contrapartida ao acima disposto, o registro de marca
podera ser extinto nos casos de caducidade. Prevista pela LPI entre os artigos 143 e
146, a acdo de caducidade permite que terceiros busquem a extincao de um registro
de marca, a partir de 5 (cinco) anos de sua concessao, com base na alegacao de nao-
uso do sinal. Nota-se que esta acdo precisa ser depositada por um terceiro com
legitimo interesse e ndo cabe ao INPI declara-la ex officio. Caso o titular ndo seja

capaz de comprovar o uso da marca pelos ultimos 5 (cinco) anos, ou ainda, justificar
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0 seu desuso, o registro sera declarado caduco, independente que esse esteja dentro
de seu prazo de vigéncia. Este é o Unico momento previsto pela LPl em que o INPI
pode solicitar prova de uso da marca.

Ao contrario do sistema adotado pelos Estados Unidos da América (EUA), dito
declarativo, o depdésito e o registro da marca nao estao condicionados a comprovagao
de uso do sinal no mercado. Sendo assim, a época do depdsito, o titular ndo precisa
sequer ja estar utilizando o sinal. Este cenario facilita principalmente aos titulares de
outras DPIs que buscam uma segunda protecao mediante o registro marcario. Uma
vez que este obtenha o registro, ele assegura que por ao menos 5 (cinco) anos o seu
direito ndo podera ser contestado com base na falta de uso. Além disso, o tempo em

questao é bastante razoavel para que de fato se inicie 0 uso da marca.
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7. A EXTENSAO DOS DPIS POR MEIO DO REGISTRO DE MARCAS

No decorrer deste capitulo, observar-se-4 como e quando ocorre a extensao
de diferentes DPIs, nesse caso os DAs, os Dls e as patentes farmacéuticas, através
de um concomitante ou superveniente registro de marca. Nao obstante, deve ser
mencionado que a grande parte dessas extensdes sera um resultado de uma dupla
protecao entre o direito marcario e um segundo DPI.

A sobreposicdo dos DPls, ou acumulacdo dos direitos da propriedade
intelectual (ADPI) (PORTO, 2017), ocorre quando um mesmo objeto é passivel de
protecao por diferentes institutos da propriedade intelectual (DERCLAYE; LEISTNER
2011, p.1; PORTO, 2017, p.132-133). Note-se que a existéncia da ADPI ndo descarta
as funcbes e caracteristicas de cada PIl. Para que de fato ocorra uma acumulagao,
faz-se necessario que o objeto seja capaz de preencher as funcdes e 0s requisitos
exigidos por quaisquer que sejam os sistemas cumulativos.

As ADPIs podem ser identificadas com cada vez mais frequéncia. Medeiros
(2017) em sua tese de doutorado submetida ao Programa de Pés-Graduagdo em
Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, observa a existéncia de uma ténue
linha hoje vista entre as delimitacées dos DPIs, e conclui que é exatamente nesse
cenario de delimitacdo e fragilidade que ocorre o crescimento da sobreposi¢do de
direitos da PI (MEDEIROS, 2017, p. 323).

Nesse sentido, Porto (2017, p. 139) acrescenta que tal expansdo € motivada

pelos beneficios que as ADPIs trazem para os titulares das Pls acumuladas. Moffat
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também vislumbra que as ADPIs €, em geral, uma consequéncia do cenario atual, ao
invés de um ato intencional do titular do DPI (MOFFAT, 2004, p. 1496'9).

Ainda, no tocante as marcas, Moffat ressalva que essas sdo hoje muito além
de uma palavra ou logo, elas identificam designs e até o layout do estabelecimento.
Deixam de ser um sinal capaz de identificar um Unico produto ou servigo, para ser o
signo que distingue a sociedade empresaria no mercado concorrencial (MOFFAT,
2004, p. 1495").

Independente se a ADPI seja incidental ou nao, fato é que ao titular do registro
de marca é reservado um direito bastante atrativo comercialmente, qual seja a
possibilidade de se manter a exclusividade do signo ad aeternum’8. Esta possibilidade
€ exclusiva do sistema marcario, uma vez que aos demais direitos da Pl ha se
determinado legalmente um prazo maximo de exploracao por seu titular.

A auséncia de regulamentacgao legal sobre o tema tem como consequéncia o
inicio de um processo de expansado desequilibrada. Logo, a constatagcdo de uma
sobreposicao de direitos é a forma mais comum de se obter a extensdo de um DPI

por meio do registro de marcas. Porém, como veremos, ndo é a Unica maneira.

7.1. ODIREITO AUTORAL E AS MARCAS
Bittar (2015, p.27) define o DA como o “ramo do Direito Privado que regula as

relacdes juridicas, advindas da criacao e da utilizacdo econémica de obras intelectuais

16 Nas palavras de Moffat (2004, p. 1496): “This Article posits that overlapping protection has arisen mostly by
accretion, as a result of the expansion of intellectual property rights, rather than by design. An examination of the
reasons for the expansion of intellectual property rights supports the notion that the overlapping protection that
has arisen has been less intentional and more likely a byproduct of a general expansionist, pro-property rights
trend”.

17 Ainda citando Moffat (2004, p. 1495), “trademark law now protects much more than just names, words, and lo
gos. Instead, a wide variety of designs, product configurations, and even the overall "look and feel" of a product
(or even a restaurant) function as indicators of source and are, therefore, protectable under the Lanham Act”.

18 Vide item 2.4.
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estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciéncias”.
O propo6sito deste direito € a protecado moral e patrimonial das obras intelectuais, é a
recompensa ao criador por seu esforco intelectual e criatividade. Contraria a opiniao
leiga popular, o DA nao protege ideias, pois se faz necessario externaliza-las. Assim,
enquanto a ideia permanece na cabeca do autor, ndo é objeto de protecao, porém,
uma vez concretizada como, por exemplo, em uma letra de musica, é passivel de
protecao.

No Brasil, o tema é atualmente regulado pela Lei n° 9.610 de 19 de fevereiro
de 1998. Seguindo um caminho diverso ao adotado pela LPI, a Lei de Direitos Autorais
(LDA) estabelece no caput do artigo 7° uma definicdo ampla para conceitualizar as
obras protegidas, bem como elenca através dos incisos | a Xlll, de forma nao
exaustiva, exemplos de obras passiveis de protecdo. Entretanto, tendo em vista a
natureza sui generis de algumas das obras protegidas pelo DA, o texto legislativo ndo
€ exaustivo e, dependendo do objeto, este deve ser analisado em conjunto com outras
normas legislativas, como é o caso de obras publicitarias'® e audiovisuais®, entre
outras.

As diferencas com o direito marcario sdo aparentes desde o inicio desse direito.
Em contrapartida as marcas, o DA € inerente a criacdo da obra intelectual, sendo o
seu registro meramente facultativo. Dentre as caracteristicas do objeto protegido pelo
DA, ressalta-se a necessidade de originalidade, o que nao é obrigatério a um sinal
marcario. De fato, é possivel até encontrarmos expressdées marcérias idénticas ou
semelhantes coexistindo, desde que inseridas em mercados diversos, identificando

produtos ou servicos distintos.

19 Lei n° 4.681/1965, decreto 57.690/1966 ¢ Codigo de autorregulamentagdo publicitaria.
20 Lei n° 8.685/1993.



40

Entretanto, no que se refere ao DA, a obra intelectual necessita ser original.
Como bem coloca Nunes (2011, p.70), “esse elemento é associado a forma de
expressao de uma determinada pessoa e, uma vez atingida essa condi¢do, a obra
sera protegivel”. Bittar (2015, p.44-45) aponta que a esteticidade é um outro elemento
inerente das obras protegidas pelo DA. De acordo com o autor, esse ramo do direito
vislumbra exatamente a protecao de obras com finalidade estética, independente se
essas sao também obras utilitarias. O carater estético precisa estar presente, visto
que nao sao passiveis de protecdo obras que contenham somente elementos
técnicos, como pode se observar pelo artigo 8°, incisos | a V, da Lei n° 9.610/1998.

A LDA estipula em seu texto os prazos da protecao legal das obras protegidas
pelo direito de autor, os quais sao variaveis de acordo com a obra protegida, senao

vejamos:

Em regra, setenta anos contados de artigo 41, caput.
1° de janeiro do ano subsequente ao

falecimento do autor.

No caso de obras péstumas, setenta artigo 41, paragrafo unico.
anos contados de 1° de janeiro do
ano subsequente ao falecimento do

autor.
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No caso de coautoria indivisivel, artigo 42, capute paragrafo unico.
setenta anos contados de 1° de
janeiro do ano subsequente ao
falecimento do ultimo dos
coautores sobreviventes. Acresce-
se aos sobreviventes os direitos do

coautor sem sucessores.

No caso de obras anbénimas ou artigo 43, caput.
pseudénimas, setenta anos
contados de 1° de janeiro do ano
imediatamente posterior ao da

primeira publicacao.

No caso de obras audiovisuais, artigo 44.
fotograficas e coletivas, setenta anos
contados de 1° de janeiro do ano do
ano subsequente ao de sua

divulgacao.

Como se observa, os prazos estabelecidos pela LDA sdao generosos ao
compararmos com aqueles estipulados as patentes e aos desenhos industriais.
Entretanto, ainda assim sao finitos. Com pouco esfor¢co conseguimos identificar ao
nosso redor obras intelectuais, sejam literarias ou artisticas, cujo sucesso é atemporal
e, por esta razdo, caso a lei permitisse, estariam sendo exploradas pelos sucessores

do autor (ou quem de direito) até os dias atuais. A titulo de exemplo, pode se citar os
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grandes classicos musicais, literarios e do cinema. Entretanto, indiferente ao sucesso
da obra, eventualmente esta adentrard em dominio publico.

Mas, o que ocorre quando, intencionalmente ou ndo, algumas dessas obras
protegidas por DA passam a ser utilizadas como sinal identificador, preenchendo a
funcdo marcaria? Nos parece 6bvio que seu titular buscara entdo uma dupla protecao
do objeto e o seu consequente registro de marca. Nesse caso, a extensao de direitos
tratada decorre de uma suposta ADPI. Para o propésito deste trabalho, considerar-
se-a a ADPI somente quando esta for exercida pelo mesmo titular. Ou seja, a
utilizacdo como marca de objeto de DA de outrem, ainda que em dominio publico, ndo
sera contabilizada.

Outro ponto é o momento da ADPI. Como esclarece Moffat?! (2004, p.1515), a
sobreposicao dos DPIs pode ocorrer em duas fases distintas. A primeira é quando a
protecao se da de forma concorrente, ou seja, 0 mesmo objeto é protegido por DA e
por marca no mesmo momento. Ja a segunda, ocorre quando a protecao de DA ja
expirou e a protecao marcaria persiste ou, ainda, se inicia (protecao subsequente). A
verificacdo deste trabalho abordara as duas fases de forma conjunta, entretanto,
descarta-se o0 objeto cujo inicio da utilizagcdo marcaria se da apés findo o prazo de
protecdo de DA, quando a obra ja se encontra em dominio publico.

O registro como marca de objeto previamente protegido por DA acarreta em
novos direitos ao seu titular, entre eles, e sem duvida o mais atraente, € a extenséo

do seu prazo de exploragao exclusiva e, consequentemente a possibilidade de impedir

2! Nas palavras de Moffat (2004, p.1515): “There are two distinct phases of overlapping intellectual property
protection (in the trademark/copyright context and others). The first is the situation of concurrent protection, when
copyright law and trademark law coexist and simultaneously protect a particular creative or expressive work. The
second phase begins when the copyright protection for the work expires but the trademark protection persists (or
arises for the first time)”.
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0 uso do mesmo por terceiros ndo-autorizados. Talvez o caso mais famoso desse
cenario € a questao do ratinho Mickey Mouse??.

Criado em 1928 por Walt Disney?3, o Mickey foi criado com o propdsito de ser
um personagem de desenho animado, gozando, a partir de sua criacdo, da protecao
auferida pela DA. Todavia, com o passar das décadas, esse mesmo personagem
passou a ser simbolo identificador da Walt Disney Studios e seu grande leque de
mercadorias. Hoje, Mickey Mouse distingue desde parques de diversdes as
torradeiras, roupas de cama e camisetas. O uso do Mickey Mouse como simbolo
identificador ndo resta duvida do seu carater de marca, ainda que este nao tenha
“nascido” com esse propdsito. A principio, o primeiro Mickey Mouse?* j& era para ter
entrado em dominio publico nos EUA. Nao obstante, a pressao pela protecdo do
personagem é significativa no territério norte-americano, o que resultou em diversas
modificagdes na lei local a fim de estender a protecdo?®.

A verificacdo de uma ADPI em um caso tdo famoso ajuda a verificar a facilidade
que um objeto tem de se acoplar a mais de um DPI. Na esfera nacional, também ¢é
possivel verificar diversos titulares, brasileiros e estrangeiros, que buscaram, com
sucesso, uma dupla protecao, como podemos ver no quadro exemplificativo abaixo,

elaboradora por meio de uma pesquisa ao banco de dados do INPI:

22ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. U.S. District Court for the District of Columbia - 698 F. Supp. 10 (D.D.C.
1988). Walt Disney Co. v. Powell. Disponivel em: <http://law.justia.com/cases/federal/district-
courts/FSupp/698/10/2356960/>. Acesso em: 24 de jan. de 2018.

23 Vide <http://waltdisney.org/blog/birth-mouse>.

240 desenho do Mickey Mouse sofreu diversas modificagdes ao longo dos anos. Vide
<http://disney.wikia.com/wiki/Mickey Mouse Through the Years>.

25 A dltima extensdo ocorreu em 1998 através do Sony Bono Copyright Term Extension Act,

e, por esta razdo, o personagem Mickey Mouse estd protegido pela lei norte-americana de direitos autorais até o
ano de 2023.




Obra Titular Registro Data de
MARCA protegida perante o |depdsito e
por DA INPI classe
LORD Personagem |LUCASFILM 6770347 26/07/1977
DARTH de obra ENTERTAINMENT
VADER audiovisual e | COMPANY LTD. 28:10
literaria. LLC
WONDER Personagem |DC COMICS 6994202 13/11/1978
WOMAN de obra
MULHER audiovisual e 28:10
MARAVILHA | literéria.
:F Obra PARAMOUNT 816395705 |17/09/1991
: Thg #  audiovisual e | PICTURES entre
[
] m"l AlllBl iiteraria. CORPORATION | outros 09:40
THE DA Obra DAN BROWN 828195170 |17/02/2006
VINCI CODE |audiovisual e
literaria. 16
Obra GML 904627179 |21/03/2012
audiovisual. LICENCIAMENTO |entre
S LTDA. outros 25

44



45

Uma das grandes preocupac¢des apontadas pela maioria da doutrina ao tratar
da acumulacao de DA e de marcas é a perda do propésito do primeiro. De acordo com
Porto (2017, p. 203), os limites do DA “repousam em interesses publicos
preponderantes que se satisfazem mediante o acesso e fruicdo do bem intelectual.

Nesse mesmo sentido, Tomkowicz?® (2011, p. 165) afirma e esclarece os
diferentes propdésitos dos DAs e de marcas, concluindo que é distinto o escopo de
cada monopolio. Este alerta também é enfatizado no texto Overlapping IP protection:
call for caution (BIP STAFF, 2011), onde ressalta-se que a extensao de um DA pelo
registro de marca acarreta na privagao do publico que, em outro caso, ja poderia estar
tendo o acesso livre do objeto duplo protegido.

A observacdo da doutrina ndo deixa duvidas quanto a preocupacao da
extensao do prazo de vigéncia de um objeto de DA por meio do seu registro de marca.
Esse direito acumulado vem para prolongar a exclusividade sobre uma obra que o
legislador havia definido que seria finita. Como mencionado, os direitos estabelecidos
pela LDA sao uma recompensa ao autor por sua contribuicdo, contribuicao esta cujo
destino é tornar-se acessivel a todos (dominio publico).

N&ao obstante, de um outro lado temos um objeto que exerce fungcao de marca,
e que a perda de sua exclusividade por seu titular serd economicamente injusta.
Quando se observa novamente o caso do Mickey Mouse, torna-se mais coerente essa
situacao, pois nao parece justo permitir que seus concorrentes facam uso do
personagem. A entrada do Mickey Mouse em dominio publico permitiria que outros

parques estampem o mesmo desenho, assim como mercadorias sem licenciamento.

26 De uma forma ampla, Tomkowicz (2011, p. 165) interpde as diferencas entre os propédsitos de DA e do direito
marcdrio, esclarecendo que “the purpose of copyright law is to promote creativity. Once an original copyrightable
work is created, it becomes automatically protected by copyrights. The purpose of trademark rights is very
different. They protect association in the mind of the public between wares or services and their source. In other
words, trademark rights ensure that the mark functions like a road sign that points to the true maker of the goods
or provider of services. These purposes are very different and so is the scope of both monopolies”.
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Inclusive para o proprio consumidor esta situacao nao seria favoravel, pois esse
perderia a capacidade de distinguir qual produto ou servico identificado pelo Mickey
Mouse seria “original” da Walt Disney e qual nao seria. Assim, nesse cenario de ADPI,
quando o acumulo nao é intencional, mas sim um simples resultado do mercado, nao
ha vilao ou uma resposta simples ao conflito. Uma pergunta pouco realizada é a
indagagao se todos os DAs sado iguais. Seria mesmo do interesse social ver um
personagem como o Mickey Mouse entrar em dominio publico tal como de uma
famosa obra literaria, como os textos de Jane Austen?

Ainda, seria a legislacado capaz de separar o DA e o direito de marca de um
mesmo objeto? Por exemplo, no quadro supra verifica-se que o autor Dan Brown
obteve com sucesso o registro da marca THE DA VINCI CODE, um livro de sua autoria
adaptado posteriormente para o cinema. Se considerarmos que esta expressao
permanecesse atuando como marca pelos anos seguintes, poderia a legislacao
considerar que o livro adentrasse o dominio publico, assegurando o acesso da
sociedade a obra literaria e ao conhecimento, mas qualquer exploracao econdémica do
nome em mercadorias nao?

Fato é que a acumulacao dos DAs e das marcas nao € algo novo e nao esta
reduzida com o passar dos anos. Ao contrario, € uma realidade que cada vez cresce
mais, principalmente com a exploracdo comercial de personagens. Nao se pode
ignorar que essas obras exercem funcdo de marca e, por essa razao, possuem o
direito de gozar dos direitos atribuidos pelo sistema marcario. O que cabe é pensar
em novas alternativas de analisar essa situagao, verificando caso a caso ao invés de
equiparar aos demais pedidos de registro de marca, tal como é realizado pelos casos

de marca de alta renome.
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A marca de alto renome, como ja mencionada, € uma excecao ao principio da
especialidade e garante ao seu titular um monopdlio do seu sinal sobre a sua
utilizacdo para qualquer produto ou servico. E uma compensagao pelo alto e continuo
investimento realizado pela marca, o que a fez ser reconhecida em todos os setores.
E também uma protecéo ao consumidor que, considerando a fama de tal sinal, poderia
adquirir outro produto, ainda que de segmento mercadoldgico diverso, acreditando se
tratar do mesmo grupo. Por esta razao, o exame, assim como a prorrogagao de uma
marca de alto renome, é realizado de forma diferenciada.

O mesmo poderia ocorrer com uma marca advinda de um DA. Ao contrario de
um pedido qualquer, o INPI poderia passar a exigir a comprovagao de uso nos casos
de ADPI. Caso um pedido fosse oriundo de um DA, caberia ao seu titular provar o uso
daquele sinal como marca, mostrando que apesar de ja protegido por DA, 0 mesmo
exerce fungdo marcaria.

Outro fator a ser diferenciado seria a prorrogacao. Da mesma forma que uma
marca de alto renome nao possui prorrogacdo automatica, o mesmo deveria ser
aplicado a uma ADPI. Passados os 10 (dez) anos de vigéncia marcaria, o titular, ao
solicitar a sua prorrogacdo por subsequente periodo, deveria, mais uma vez,
comprovar que o uso marcario do sinal persiste, justificando a sua continua protecao

como marca.

7.2. ASPATENTES FARMACEUTICAS E AS MARCAS
Frisa-se que sera analisada por este trabalho a defini¢cdo, os pressupostos e
os direitos concedidos as patentes de invencgéo, com foco nas patentes farmacéuticas,

desconsiderando, para fins deste estudo, os modelos de utilidade.
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Ao contrario da esfera do direito autoral, o regime patentario obedece a um
sistema declarativo de direito. Seguindo Cerqueira (1946, p. 225), a concessao da
patente ao seu titular ndo atribui o status, mas reconhece o direito de seu inventor.
Logo, para gozar dos direitos de exclusividade previstos pela LPI, faz se necessério
buscar seu registro perante o INPI.

Barbosa (2003, p.262) entende que as patentes sdo uma recompensa dada
pelo Estado ao seu titular, em troca da tecnologia/invento alcangado. Por essa razao,
o prazo de exclusividade da exploracao do objeto da patente é limitado e por um tempo
relativamente curto ao comparado a protecao dos demais direitos da propriedade
intelectual. Senao vejamos:

“Como contrapartida pelo acesso do publico ao conhecimento dos
pontos essenciais do invento, a lei da ao titular da patente um
direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente
mais produtiva em tais condic¢oes a troca de exclusividade de fato
(a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporaria de
direito” (Barbosa, 2003, p. 262).

No tocante ao proposito de protecdo das patentes, Barbosa (2003, p. 297)
elucida que a protecdo, assim, se volta para uma acdo humana, de intervencdo na
Natureza, gerando uma solugéo técnica para um problema técnico. Ou seja, para
uma invencdo ser passivel de protecdo, agraciada pelo sistema de patentes,
preliminarmente esta devera ser resultado de acao humana. Nao pode ser registrada
como patente o fruto de descoberta de objeto ja inserte na natureza, como por
exemplo, a realizagdo de um novo elemento quimico. Como bem colocado por
Barros (2004, p. 75), a invengéo é fruto intelectual do trabalho do homem.

A LPI, por sua vez, estabelece trés requisitos necessarios para que uma

invencao possa ser considerada objeto de patente, quais sejam, novidade, atividade
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inventiva e aplicagéo industrial®’. O principio da novidade, tratado pela LPI em seus
artigos 11 e 12, estabelece que a invencdo nao pode estar inserida no estado da
técnica a época do depdsito do pedido de patente no INPI.

O estado da técnica, por sua vez, compreende toda e qualquer informacao
disponivel ao publico em geral®®. Ressalta-se que o Brasil adota o regime de novidade
absoluta e, assim, o estado da técnica compreende as informacées disponiveis no
mundo todo, independente da lingua ou dos limites territoriais (BRASIL, 2013, p.69).
Por exemplo, se uma invencao foi publicada em Russo em um seminario em Moscou
€ 0 seu inventor busca o registro da patente no Brasil, ainda assim, nesse cenario, a
invencao ja estaria inserida no estado da técnica.

Nao obstante, sem prejuizo ao principio da novidade absoluta discorrido acima,
o legislador estabeleceu no artigo 12 e incisos, uma excecao a regra em questao. O
dispositivo legal estabelece que a divulgacao da invencédo, bem como do modelo de
utilidade, nao sera considerada como estado da técnica quando ocorrida durante os
12 (doze) meses que antecederem a data de depoésito da patente, ou de sua
prioridade.

Para valer-se dessa excec¢dao, a divulgacao somente podera ter sido promovida
pelo inventor (periodo de gracga), pelo INPI, desde que através de publicacao oficial
do pedido de patente depositado, ou ainda por terceiros, quando se utilizarem de
informacdes obtidas direta ou indiretamente do inventor, ou resultante de seus atos.

O segundo requisito legal, previsto pelo artigo 13 da LPI, é a presenca de atividade

27 Lein°®9.279/ 1996, art. 8°: “E patentedvel a invengio que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva
e aplica¢do industrial”.

281 ei n° 9.279/1996, art. 11, § 1° “O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico
antes da data de depdsito do pedido de patente, por descri¢do escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no
Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17”.
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inventiva, a qual visa garantir que a matéria a ser protegida pelo direito de patente nao
seja 6bvia para um técnico do assunto (Dannemann, 2005, p. 33).

Com essa finalidade, a Diretoria de Patentes do INPI (DIRPA) estabeleceu em
suas diretrizes trés etapas a serem seguidas pelos examinadores de forma a constatar
a atividade inventiva do objeto do pedido de patente. Sao esses: (i) determinar o
estado da técnica mais proximo; (ii) determinar as caracteristicas distintivas da
invencgao e/ou o problema técnico de fato solucionado pela invencgao; e (iii) determinar
se a invengdo é ou ndo obvia para um técnico no assunto. Essas mesmas etapas
sao seguidas por outros Escritérios de Patentes, como é o caso do Escritério Europeu
de Patentes®®. Conforme a Revisdo da Lei de Patentes publicada pelo Centro de
Estudos e Debates Estratégicos (CEDES), (BRASIL, 2013, p. 70-71), faz-se
necessario que a analise da atividade inventiva da patente seja realizada da forma
mais rigorosa possivel, de forma a melhorar a qualidade das patentes registradas e,
em consequéncia, incentivar a inovagao sequencial (follow-on innovation).

O terceiro requisito previsto pelo artigo 8° € a aplicacao industrial da invencgéo.
Estabelecido pela LPI através do artigo 15, a imprescindibilidade de utilizacdo
industrial da invencédo consiste na capacidade da tecnologia em ser aplicada e
produzida por qualquer tipo de industria. Como bem apontado por Barbosa (2003, p.
334), a patente deve ser capaz de ser uma solucao técnica e, por esta razdo, em suas
palavras, “é preciso especificar qual o problema técnico a ser resolvido pela defini¢ao,
sob pena de nao ser patenteavel”.

Em adicdo aos requisitos acima mencionados, a revisdo apresentada pelo

CEDES (BRASIL, 2013, p.72-74) identifica ainda a necessidade de o pedido de

29 Guidelines for Search and Examination at the EPO as PCT Authority. “In the problem-and-solution approach,
there are three main stages: (i) determining the "closest prior art”, (ii) establishing the "objective technical
problem" to be solved, and (iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior
art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person”.
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patente ser suficientemente descritivo, ou seja, descrever de forma clara e suficiente
0 objeto, e da presenca do best mode, o qual consiste em apontar no pedido de
patente a melhor forma de producéo da invencao, e ndo apenas a sua descri¢ao.

Barbosa (2003, p. 337) também identifica requisitos adicionais as patentes,
quais sejam (i) a necessidade de acdo humana para que haja de fato uma invencao;
(i) possibilidade de reproducéao desta (repetibilidade e reprodutibilidade); (iii) unidade
da invengéo; e (iv) conceito inventivo. Por fim, o artigo 10° da LPIl exempilifica criagdes
gue ndo serdo consideradas invencdes®®, bem como aqueles nao patenteaveis em
seu artigo 183,

A concessao de uma patente garante ao seu titular a exploracdo comercial da
mesma, de forma exclusiva, salvo exce¢des previstas em lei, por um determinado
tempo. Note-se que a protecdo conferida pela carta patente sera restrita ao
reivindicado pelo seu titular no pedido. Entretanto, como fica claro pelo texto legal,
essa exploracao nao € absoluta.

O artigo 42 da LPI determina que o titular da patente tem o direito de impedir
terceiro, sem consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar

produto patenteado ou, ainda, processo ou produto resultante de processo

30 Lei ne 9.279/1996, art. 10: “Nao se considera inven¢do nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias
cientificas e métodos matematicos; Il - concep¢des puramente abstratas; III - esquemas, planos, principios ou
métodos comerciais, contdbeis, financeiros, educativos, publicitdrios, de sorteio e de fiscalizag@o; IV - as obras
literarias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacdo estética; V - programas de computador em si;
VI - apresentagdo de informacdes; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatdrios ou cirtrgicos, bem
como métodos terapéuticos ou de diagnéstico, para aplicagdo no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte
de seres vivos naturais e materiais biol6gicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o
genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biol6gicos naturais.

3 Lei n° 9.279/ 1996, art 18: “Nao sdo patentedveis: I - o que for contrdrio a moral, aos bons costumes e a
seguranga, a ordem e a saide publicas; II - as substincias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer
espécie, bem como a modificagcdo de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de obtencio ou
modificacdo, quando resultantes de transformagao do nicleo atdmico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto
0s microorganismos transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade
inventiva e aplicacdo industrial - previstos no art. 8° e que ndo sejam mera descoberta. Pardgrafo unico. Para
os fins desta Lei, microorganismos transgénicos sdo organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais,
que expressem, mediante intervencao humana direta em sua composicdo genética, uma caracteristica normalmente
ndo alcangdvel pela espécie em condi¢des naturais.
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patenteado. Todavia, jA em seguida, através dos incisos do artigo 43 da mesma lei, o
legislador restringe o direito de exclusiva ao enumerar excegdes ao mesmo?.

Uma segunda excecao prevista pelo artigo 75, e paragrafos da LPI ocorre nos
casos em que o pedido de patente depositado for de interesse da defesa nacional.
Nesses casos, regulados separadamente pelo decreto n® 2553 de 16/04/98, a patente
sera processada em carater sigiloso e, ainda, nao estara sujeita as publicagdes na
Revista da Propriedade Industrial (RPI).

A terceira excecao, indicada pelo artigo 68 da LPI, é a licenga compulséria da
patente. Extremamente rara, esse instituto prevé a licenca compulséria da patente
quando seu titular exercer seus direitos de forma abusiva ou, ainda, utilizar desses
direitos para a pratica abusiva econémica.

Conforme estabelecido pelo paragrafo 1°, esta licenca podera ser igualmente
requerida quando o objeto da patente ndo estiver sendo explorado, ou, caso esteja,
de forma incompleta, bem como quando o titular ndo estiver fazendo uso integral do
processo patenteado. A licenga compulséria também podera ser requerida em casos
de emergéncia nacional ou de interesse publico, como ocorreu com o medicamento

Efavirenz em 2007.

32 Lei n° 9.279/1996, art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica: I - aos atos praticados por terceiros nao
autorizados, em cardter privado e sem finalidade comercial, desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse
econdmico do titular da patente; II - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade experimental,
relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnolégicas; I1I - a prepara¢do de medicamento de acordo com
prescri¢do médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim
preparado; IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no
mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; V - a terceiros que, no caso de
patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econdmica, o produto patenteado como fonte
inicial de variagdo ou propagagdo para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes
relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulaciao ou comercializem um produto patenteado que haja
sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licenca, desde que o produto
patenteado ndo seja utilizado para multiplica¢do ou propagagdo comercial da matéria viva em causa. VII - aos atos
praticados por terceiros ndo autorizados, relacionados a invencdo protegida por patente, destinados exclusivamente
a produc¢do de informacdes, dados e resultados de testes, visando a obtengdo do registro de comercializag¢do, no
Brasil ou em outro pais, para a explora¢io e comercializacdo do produto objeto da patente, apds a expiracdo dos
prazos estipulados no art. 40.
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O antirretroviral Efavirenz, utilizado no tratamento da AIDS, é o medicamento
de melhor custo-beneficio e consumido por, aproximadamente, 40% dos portadores
do virus no Brasil (RODRIGUES, 2009). Sendo assim, em 4 de maio de 2007, o
Governo Nacional promulgou o Decreto n° 6.108, concedendo o licenciamento
compulsoério de suas patentes de n% 1100250-6 e 9608839-7.

O prazo de vigéncia das patentes é finito e, em regra, ndo extensivo, isto ocorre
pois ha um entendimento de que, a luz do interesse social do término do direito de
exclusiva do titular, seu periodo de validade deve ser apenas 0 necessario para
garantir um retorno financeiro ao seu titular (BRASIL, 2013, p. 87). Seguindo o
estabelecido pelo artigo 40 da LPI, o prazo de vigéncia de uma patente de invencao
concedida é de 20 (vinte) anos, contados da data de depésito. Nota-se que, contrario
as marcas, o prazo retroage. Assim, levando em consideragdo o backlog existente
hoje na DIRPA, o periodo de exploracdo da patente de invencao pelo seu titular fica
prejudicado.

Para melhor ilustrar esse cenério, segue abaixo uma estimativa temporal para

a analise de uma patente de invencao, conforme a area técnica a que se refere:
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Fonte: INPI (2017)

Como ja mencionado, a doutrina muito se preocupa com o propésito do sistema
de patentes junto a sociedade. Seguindo este tema, Tomkowicz (2011, P.53-54)

afirma que um correto equilibrio de direito patentario € aquele capaz de assegurar um
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nivel suficiente de atividade inventiva e acesso das novas invencgdes pelo publico em
geral.

Entretanto, devido aos altos investimentos necessarios para a idealizacao,
concretizacado e concessao de uma patente de invengao, nao é dificil imaginar que
seus titulares busquem a maior compensacao financeira possivel, 0 que resulta em
uma busca por prolongar sua vigéncia e consequente vantagem sobre seus
concorrentes.

Um dos fenbmenos mais comum é o evergreening, o qual se define como uma
estratégia utilizada pelas industrias farmacéuticas para a extensao de seus direitos
através do depésito de novas patentes que consistem em versdes levemente
modificadas da patente original. De acordo com Collier (2013), esses novos pedidos
de patentes sdo pequenas melhorias suficientes apenas para justificar o depdésito em
questdo. Mas onde entram as marcas neste cenario? Ao contrario do que ocorre com
DA, a extensado de uma patente de invengéao por meio das marcas ndo € um ato que
recai sobre o mesmo objeto fisico®3.

No universo das patentes farmacéuticas, o papel das marcas € crucial na
escolha do consumidor entre o produto de um laboratério ao de outro. O consumidor
médio em geral reconhece um medicamente pelo sinal marcario e nao pelo
componente quimico. Por esta razdo, estima-se que as sociedades empresarias
farmacéuticas destinam, aproximadamente, 23% de seu orcamento para campanhas
de marketing, enquanto apenas 17% para pesquisa e desenvolvimento — P&D (MOIR,;
PALOMBI, 2013, p.2).

Sendo assim, neste tipo de industria o langamento de uma nova patente nao é

suficiente para garantir o mercado, é necessario contabilizar a lealdade do

3 ou seja, ndo podemos afirmar que de fato ocorre uma ADPI.
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consumidor. As patentes evergreening permitem ao seu titular transferir a lealdade
dos consumidores para o novo produto (MOIR; PALOMBI, 2013, p.9)3*. Para tanto,
essas novas melhorias sdo lancadas no mercado nas embalagens ja reconhecidas
pelo consumidor, acrescidas de termos como XR ou PLUS, indicando que a férmula
€ nova e melhorada (MOIR; PALOMBI, 2013, p.9).

Veja que nao estamos falando de um medicamento novo, € sim uma mera
melhoria, suficiente para garantir a escolha do consumidor em detrimento,
principalmente, dos medicamentos genéricos. Cabe ressaltar que, de acordo com o
Dr. Joel Lexchin, professor da School of Health Policy and Management at York
University in Toronto, Ontario, tipicamente as melhorias advindas das patentes
evergreening nao acarretam em nenhuma significante vantagem terapéutica, mas sim
econdmica (COLLIER, 2013).

Nos EUA, cujo mercado farmacéutico é reconhecido pela forte oferta de
produtos que nao precisam de prescricdo médica, encontramos diversas variagdes de
medicamentos reconhecidos, cuja patente ja se encontra em dominio publico, tal
como é o caso do Tylenol®®. Observa-se que ao contrario do ja relatado nesse estudo,
o papel das marcas no prolongamento das patentes através do evergreening é
intencional, e ndo um resultado do mercado.

No Brasil, as patentes evergreening ainda ndo sao previstas legalmente ou
sequer mencionadas nas diretrizes do INPIl. Ainda que o0 seu conceito possa ser
identificado em algumas decisées do Departamento de Patentes, o Examinador
abstém do uso do termo em seus pareceres para indeferir essas patentes. Nao

obstante, observa-se diversas patentes que buscavam a protecdo de um

34 De acordo com os autores mencionados, Moir e Palombi (2013, p. 9) “loyalty in the old brand (for which the
relevant patents are about to expire) is thus transferred to the new brand (whose relevant patents won’t expire for
many years). The objective is to retain a patent-provided price premium over a much longer period”.

35 Vide o website norte-americano < https://www.tylenol.com/products>.
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aperfeicoamento farmacéutico serem indeferidas com base na auséncia dos
requisitos de patenteabilidade, indicando que mesmo com a auséncia de dispositivos

legais, o INPI repreende esta pratica.

7.3. O DESENHO INDUSTRIAL E AS MARCAS TRIDIMENSIONAIS

O DI é definido pela LPI como a forma plastica ornamental de um objeto (forma
tridimensional), ou ainda, o conjunto ornamental de linhas e cores aplicados a um
produto (padrdo bidimensional), que resulta em uma aparéncia nova e original,
assegurado que possa ser fabricado industrialmente, como estabelecido pelo caput
do artigo 95 da LPI. E uma “roupagem” nova aplicada ao bem.

Nota-se que o legislador se preocupou em estabelecer os requisitos de
novidade e originalidade ja no caput do artigo. No que se refere a necessidade da
forma ou do padrao ornamental ser novo, segue o entendimento ja estabelecido para
as patentes de invencéao, ou seja, o objeto pretendido ndao pode estar compreendido
pelo estado da técnica®’.

Barbosa (2013, p. 47) observa que o requisito de novidade exigido pelo
legislador € o mesmo para esses dois institutos. Em suas palavras: “Como indica a
lei, ndo ha distincao entre o requisito de novidade aplicavel as patentes de invencao,
as patentes de modelo de utilidade e ao registro de desenho industrial. Como ja
expresso acima, nos dois casos a novidade é impiedosamente a mesma”.

O segundo requisito compreendido pelo texto legislativo é a originalidade® .

Nesse caso, a lei estabelece que a ornamentacado, objeto do pedido de desenho

36 Nesse ponto cabe ressaltar os pedidos de patente em nome da ABBVIE que buscavam a protegdo dos
aperfeicoamentos do medicamento KALETRA, cujo INPI indeferiu.

37 vide artigo 96 e paragrafos da LPI.
38 Vide artigo 97 e paragrafo da LPI.
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industrial, deve ser distintiva dos demais objetos, podendo ser, para tanto, formada de
elementos novos ou pela combinacao de elementos ja conhecidos. Moro (2009, p.
242)%° também identifica os requisitos de ornamentalidade e de aplicagao industrial.

Um ponto de importancia esclarecido pelo artigo 98 € o distanciamento do
objeto de DI das obras puramente artisticas, estas protegidas por DA, ja que no caso
de DI far-se-a necessaéria a possibilidade de producao industrial. No tocante a funcao
do DI, Moro (2009, p. 213) reconhece apenas a funcao ornamental ou estética, visto
que a propria finalidade do objeto de DI é a produgéao de um efeito novo, meramente
visual.

Bem diferente da longa lista exemplificativa de objetos nao registraveis como
marcas ou nao patenteaveis, o legislador optou por destacar apenas dois itens ao
tratar de DI. Segundo o artigo 100 da LPI, ndo sao registraveis o que for contrario a
moral e aos bons costumes (inciso |), bem como a forma necessaria comum ou vulgar
do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por consideracées técnicas
ou funcionais*® (inciso Il).

Nao obstante, com base na analise dos artigos anteriores, entende-se que
nessa lista deve-se incluir ainda as ornamentagdes nao capazes de serem produzidas
industrialmente, ou seja, as ornamentagdes puramente artisticas, e aquelas nao
suficientemente distintivas de outras ja existentes.

Assim como no sistema marcério, a protecdo conferida aos objetos de DI é

obtida somente por meio de registro perante o INPI. Entretanto, o processo de registro

3 Nas palavras de Moro (2009, p. 242), “tem aplica¢do industrial tudo aquilo que possa ser usado ou produzido
na industria, entendida esta de forma ampla”.

40 Nesse caso, inclui-se as formas plasticas ou ornamentacdes de cardter meramente funcional.
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de um DI difere dos demais da propriedade industrial*! por ndo compreender, em
regra, o exame de mérito da matéria.

Conforme estabelecido pelo artigo 106 da LPI, o pedido de registro de DI é
publicado e, simultaneamente concedido pelo INPI*?. Logo, ha apenas o exame formal
e técnico do Examinador e, ainda, ndo ha a possibilidade de terceiros se oporem até
gue concedido o registro*3. Nao obstante, a LPI prevé que, no caso de interesse do
titular, o exame de mérito podera ser requerido a qualquer momento, desde que
vigente o registro, a fim de verificar os requisitos de novidade e originalidade**.

O legislador optou por prover ao titular do registro de DI direitos bastante
similares aqueles conferidos ao titular de uma patente®, qual seja a prerrogativa de
impedir terceiros, sem o consentimento do titular, de produzir, usar, colocar a venda,
vender ou importar o objeto protegido pelo registro de DI. A abrangéncia desse direito
encontra trés restricoes, oriundas do direito de patentes e detalhadas no artigo 43,
incisos I, Il e IV da LPI46.

A protecao adquirida pelo titular através do DI abrangera somente a nova forma
atribuida ao objeto, ndo se considerando qualquer funcionalidade, ja que o ponto focal
a ser tutelado é a questao estética, o efeito ornamental proporcionado (MORO, 2009,

p. 231). Assim como no sistema marcario, o prazo de protecéo conferida aos registros

4 Nesse ponto, considerar-se-a patentes e marcas.

42 Note gue para a obtencdo do registro de D.I. devera ser observado o previsto nos artigos 100, 101 e 104 da
LPI.

43 Nesse caso, terceiros com legitimo interesse podem buscar a nulidade do registro.

4 Vide artigo 111 da LPI.

43 Cabe destacar gue o artigo 109 que trata da protecdo conferida pelo registro de D.I. remete diretamente aos
artigos 42 e 43, incisos |, Il e IV da LPI.

46 sendo assim, exclui-se do alcance do titular do registro de D.l. os atos praticados por terceiros néo
autorizados, em cardter privado e sem finalidade comercial, desde que nGo acarretem prejuizo ao interesse
econbémico do titular da patente; os atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade experimental,
relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnoldgicas; e o produto fabricado de acordo com patente
de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou
com seu consentimento.
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de DI é de 10 (dez) anos. Entretanto, esses sado prorrogaveis apenas por 3 (trés)
periodos sucessivos de 5 (cinco) anos. Ou seja, a maxima protecao temporal de um
DI no Brasil é de 25 (vinte e cinco) anos?’.

A intersecdo entre DI e marcas € um fendmeno comumente observado no
ambito da propriedade industrial, tendo em vista as fortes semelhancgas entre o objeto
de protecao industrial e as marcas tridimensionais - 3D. Nota-se que os requisitos aqui
estabelecidos para o registro de um DI ndo contrariam aqueles das marcas. Sendo
assim, ainda que o sinal de uma marca nao deva ser, por regra, novo ou original, o
fato de ser ndo impede seu registro. Também cabe ressaltar que as duas limitacoes
previstas pela LPI através do artigo 100 ao registro de DI também sao limitacoes
marcarias*®.

Logo, ndo ha que se espantar que, sempre que possivel, o titular de um registro
de DI busque a sua protecao marcaria a fim de expandir o seu prazo de protecao.
Entretanto, deve-se ter em mente que apesar das semelhancas, o DI e a marca sao
institutos diferentes, que visam proteger aspectos distintos de um mesmo objeto.

A primeira dissemelhanca que deve ser observada é a disparidade entre a
funcédo da marca e a fung¢ao do DI. A principal funcao de uma marca é distinguir um
objeto ou um servico dos demais inseridos no mesmo mercado, mas esta nao € uma
preocupacao do DI, cuja funcdo é prover um novo efeito visual em um objeto ja
conhecido no mercado. N&o necessariamente a nova ornamentacao garantida pelo

Dl tera a funcao de distinguir o objeto. Assim, a nova estética garantida ao objeto pode

4T Vide artigo 108 da LPI.

48 Assim como em D.l., o sinal marcario ndo pode ser 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
sentimentos dignos de respeito e veneragdo; ou a forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda,
aquela determinada essencialmente por considera¢des técnicas ou funcionais, conforme previsto pelo artigo
124, incisos Il e XXI.
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ser suficiente para assegurar o registro de DI, mas, se ndo cumprir a funcdo de
distintividade, nao devera ser o suficiente para garantir o registro marcario®.

Outra caracteristica que deve ser considerada é o elemento de cada protecao.
Nos casos das marcas tridimensionais (3D) o essencial € o objeto tridimensional em
si, desprovido de elementos nominativos. Ja no caso dos DlIs, o elemento é o objeto
como um todo. Moro (2009, p. 260) nesse ponto discorre que no caso das marcas,
deixa-se “a avaliagdo das figuras ou elementos nominativos a ela apostos em plano
secundario”, enquanto que no DI, “a apreciacao é feita no conjunto”.

Feito as ressalvas acima, tratemos os casos em que de fato o objeto protegido
por DI exerce a funcdo de marca. Nesses casos, Tomkowicz (2011, p. 186-187)%
afirma que o carater distintivivo no mercado deve ser adquirido antes de o sinal ser
registrado como marca. Entretanto, a legislacao brasileira marcaria nao exige que, a
época do depdsito, o sinal esteja sendo utilizado. Logo, ainda que concorde com o
doutrinador em questao, essa exigéncia ndo teria como ser abragada pelo INPI hoje.

Um dos casos mais conhecidos de extensao do DI por meio da marca é a
emblematica garrafa da Coca-Cola. A nova ornamentacdo dada a um objeto ja
conhecido e inserido no mercado, qual seja a garrafa de refrigerante, tornou sinal
distintivo da Coca-Cola Company no mercado. Nesse caso, nao ha como negar que
a garrafa exerce uma funcgao distintiva. Nos EUA, a mesma foi registrada como Dl e

como marca®’.

49 Da mesma forma que um objeto novo e original ndo sera necessariamente distintivo, um objeto distintivo
ndo serd necessariamente novo e original.

30pe acordo com o autor, “to satisfy the test of acquired distinctiveness, it is not sufficient that a distinguishing
guise is merely distinctive in channels of trade as, for example, to the manufacturer or wholesaler, but it must
be distinctive to those who are probable purchasers, including the consumers”.

31 Registro perante o United States Patent and Trademark Office (USPTO) de desenho industrial D63,657 e
registro de marca No. 1,057,884. BECKERMAN-RODAU, Andrew. The Expansion of Overlapping Intellectual
Property Rights.



Fonte:

)

Banco de dados do United Staféé E’atent and Trademark Office (USPTO(.

62



63

8. ESTUDO DE CASOS PRATICOS

Tendo em vista 0 exposto acima, passa-se agora a analisar trés diferentes
situacoes praticas onde pode se observar a busca pela a extensdo da protegao por

meio do registro de marcas.

8.1. LEGO JURIS VS. MEGA BRANDS, INC. E OHIM?®?
Em 1° de abril de 1996, a Kirkbi A/S (depois sucedida pela Lego Juris A/S)
depositou perante o Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (OHIM®3) um

pedido de registro de marca para a figura tridimensional vermelha abaixo.

Fonte: Acérdao C-48/09 P

Em um primeiro momento, o OHIM comunicou a Kirkbi a sua intengdo de
indeferir o pedido em questao, uma vez que entendia que a figura representava um
tijolo de brinquedo simples, sem caracteristica distintiva, e que o sinal consistia
exclusivamente de forma necessaria para se obter um resultado técnico®*. Entretanto,
apoés a apresentacao de novas evidéncias pelo titular, o OHIM decidiu por conceder o
registro da marca em 19 de outubro de 1999, entendendo que o sinal adquiriu

distintividade na Unido Europeia para identificar, na classe 28%, “brinquedos de

32 Com base no acérdio de 14 de setembro de 2010, disponivel em
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=82838&doclang=EN.

>3 Hoje conhecido como EUIPO — European Union Intellectual Property Office.
> Conforme artigo 7 (1)(b) e (1)(e)(ii) do Regulamento (CE) n° 40/94.
> Seguindo a classificacdo de Nice adotada pelo OHIM.
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construcao” e que nao consistia exclusivamente de forma necessaria para a obtencao
de um resultado técnico.

N&o obstante, em 21 de outubro de 1999, Ritvik Holdings Inc. (depois sucedida
pela Mega Brands Inc.) requereu que a marca fosse declarada nula, por entender que
era contraria aos motivos absolutos de recusa previstos pelo artigo 7 (1)(a), (e)(ii), (iii)
e (f) do Regulamento (CE) n° 40/94. Com isso, em 30 de julho de 2004 a Divisao de
Nulidades do OHIM?®® declarou nula a marca da Kirkbi com relagao a “brinquedos de
construcao” na classe internacional 28.

Insatisfeito com a deciséo, o titular apresentou recurso em 20 de setembro de
2004, o qual foi negado o provimento pela Camara de Recurso®’, uma vez que se
considerou que os requisitos do artigo 7 (1)(e)(ii) do Regulamento (CE) n° 40/94
estavam devidamente preenchidos. O primeiro ponto levantado pela decisdo da
Céamara de Recurso foi o fato de que uma exigéncia embasada pelo artigo 7 (1)(e)(ii)
do Regulamento (CE) n° 40/94 nao poderia ser superada através da juntada de
pesquisa de mercado ou de opinidao®%8, pois a distintividade adquirida pelo sinal como
resultado de uso ndo afasta o carater funcional do mesmo. Ainda, destacou a Camara
que a adicao de um elemento arbitrario como cor ndo afasta a proibicao de registro
de uma forma tridimensional cujas caracteristicas principais resultam em uma funcao
técnica.

A Camara de Recurso observou que a peca de Lego era caracterizada na sua
parte superior por duas filas simétricas com quatro pinos planos cilindricos.

Estabeleceu o relatério também que o fato de um objeto ser protegido por patente®®

% No original, Cancellation Division of OHIM.
T No original, Grand Board of Appeal of OHIM.
8 Documentos esses devidamente juntados pelo Recorrente.

P A peca de Lego em questdo ja era objeto de protecao da patente n° 587206 e a fungdo obtida pela
proporc¢do nas dimensdes da peca constava na patente n° 866557.
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nao afasta a possibilidade de um eventual registro marcario, desde que investido de
elementos ornamentais e arbitrarios. Entretanto, a presenga de um registro anterior
patentario por si s6 € uma indicacao e que o objeto possui uma fungao.

Por fim, a Camara de Recursos entendeu que a pec¢a de Lego, como um todo,
€ necessaria para obter o resultado técnico pretendido.

Esgotada as opcdes administrativas, o Recorrente ingressou em juizo em 25
de setembro de 2006 com a finalidade de reverter a decisdo denegatéria e garantir o
registro da marca tridimensional da peca de Lego. O recurso impetrado teve como
base a suposta violagcdo do artigo 7 (1)(e)(ii) do Regulamento (CE) n° 40/94,
fundamentando, em um primeiro momento, na errbnea interpretacao do dispositivo
legal e, em um segundo momento, na errbnea apreciacao do objeto da marca.

O primeiro argumento da Recorrente, qual seja a errbnea interpretacdo do
dispositivo legal, foi negado essencialmente com base na (i) correta analise pela
Céamara de Recursos da funcionalidade da forma tridimensional pretendida quanto as
caracteristicas tidas pelo titular como essenciais; e na (ii) correta analise pela Camara
de Recursos quanto a ser necessaria a forma para a obtencao do resultado técnico,
ainda que este possa ser obtido por outras formas também.

No tocante ao segundo fundamento, a errbnea apreciacao do objeto da marca,
este também foi rejeitado, desta vez, fundamentado na afirmacédo de que (a) o exame
da marca foi corretamente realizado com foco na verificagdo da funcionalidade da
forma, ndo devendo ser considerada a opinido do consumidor nesse ponto; e (b) que
a analise incluiu todos os elementos visualmente perceptiveis, concluindo que todos
preenchiam funcdes técnicas especificas.

Sendo assim, o recurso apresentado ao Tribunal de Primeira Instancia foi

negado o provimento na integra. O grande obstaculo do cenério acima foi a ineficacia
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do titular em provar que o sinal tridimensional em questao era formado por elementos
outros que aqueles necessarios para o resultado técnico final. Baiocchi (2011, p. 84),
ao analisar o acérdao acima, aponta que a Unido Europeia aceita o registro de sinal
tridimensional que preencha os requisitos marcarios e que nao esta incluido nos
motivos absolutos de recusa, mas observa uma preocupacao da Unido Europeia em
conceder um monopdlio de solucdes técnicas ou de caracteristicas utilitarias de um

produto através do registro de marca.

8.2. O PEQUENO PRINCIPE E O DOMINIO PUBLICO

O Pequeno Principe € um livro escrito pelo autor francés Antoine de Saint-
Exupéry e publicado pela primeira vez em 1943. A obra é uma das mais adaptadas
no mundo, ja sendo traduzida para mais de 300 (trezentas) linguas. Além disso,
trechos do livro assim como seus personagens estampam diversos produtos, desde
almofadas a canecas e camisetas. Logo, o interesse cultural e comercial nessa obra
€ consideravel e muito se aguardava acerca da sua entrada em dominio publico.
Tendo em vista as diferentes Leis de DAs, esse momento varia entre os paises®.

No Brasil, como ja& mencionado, uma obra ingressa no dominio publico 70
(setenta) anos apds o falecimento de seu autor®'. Assim, tendo em vista que Antoine
de Saint-Exupéry morreu em 1944, a obra literaria se encontra em dominio publico

desde 1° de janeiro de 201582, Logo, desde entdo, individuos podem utilizar a obra

60 Nota-se que na Francga adota-se um prazo diferenciado por conta das Guerras Mundiais, sob a justificativa de
que durante esses periodos a circulag@o das obras ficou prejudicada. Assim, hd um acréscimo de 6 anos e 152 dias
em virtude da Primeira Guerra Mundial e de 8 anos e 120 dias em virtude da Segunda. Ainda, acresce-se 30 anos
de protecdo caso o autor tenha falecido em combate. Por fim, dependendo da interpretagcdo a ser dada pela lei, o
Pequeno Principe entrard em dominio publico entre 1° de maio de 2033 e 1° de janeiro de 2045.

61 Artigo 41 da LDA.

201°de janeiro de cada ano é reconhecido como o dia oficial do dominio publico, pois marca o momento de
liberacdo do uso das obras até entdo protegidas.



67

original, ainda que com fim lucrativo, bem como modifica-la através de adaptacdes,
traducdes, entre outros (BRANCO, 2015).

Nao obstante, os herdeiros do autor buscaram o registro marcario dos
personagens e ilustracdes, perpetuando, assim, a exploracéo, ainda que indireta, da
obra. No Brasil, o titular Societe Pour I'Oeuvre et la Memoire d"Antoine de Saint-
Exupery-Succession Saint Exupery-d’Agay detém, aproximadamente, 10 registros de
marca figurativa para a imagem do personagem “o pequeno principe” e ainda um

registro de marca mista.

Fonte: Banco de dados do INPI.

A exploracéo desses direitos persiste pela validade da marca, independente da
entrada em dominio publico da obra. Todavia, nota-se que nesse caso 0O acesso

cultural a obra literaria permanece intacto, cumprindo assim a funcéao do DA.

8.3. A ESTAMPA TARTAN DA BURBERRY

Muito se discute qual seria a forma de protegcdo de uma estampa, oscilando a
doutrina entre DA, DI e marcas. Entretanto, em um primeiro momento, ndo parece
correto afirmar que as estampas sao sinais passiveis de registro marcario, pois,

apesar de visualmente distintivas, ndo possuem a fungao primordial de distintividade.
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Ainda, em geral, uma estampa é criada como parte de uma colecao e por tempo
limitado, ndo tendo como finalidade a identificacdo de um produto ou servico no
mercado.

Nao obstante, ha casos em que o titular integra a estampa em todo seu
portfélio, e esta deixa o plano secundario para se tornar o principal sinal identificador.
Esse fenbmeno pode ser comumente observado no mundo da moda, onde o
consumidor é capaz de identificar o titular da peca através da estampa, antes mesmo
de verificar a marca do produto. Nesse cenario, uma das marcas pioneiras é o famoso
tartan da Burberry.

O tartan da Burberry foi criado em 1924 e de inicio somente era encontrado
como forro dos trench coats. Com o passar dos anos, a marca resolveu expandir a
sua utilizacao e hoje a mesma padronagem € aplicada a todos os produtos oferecidos
pela Burberry. Sendo assim, pouco se discute quanto o fato do tartan ser de fato
utilizado como marca pela sociedade empresaria. Por essa razao, a Burberry detém

diversos registros de marca pelo mundo, inclusive no Brasil, sob 0 n°® 822964147.

MOSTARDA

ANCO BEGE

Fonte: Banco de dados do INPI.

Apesar de nao haver duvidas de que ha uma criacao intelectual da estampa,
muito se discute qual seria o instituto correto para inserir estas. A doutrina ainda néo
€ dominante sobre o0 assunto, ndo havendo hoje ainda um consenso se estas devem

ser protegidas através de DA, DI ou marcas.
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Por esta razdo, no presente caso ndo podemos afirmar que o titular buscou
uma extensao do seu direito, nem muito menos um acumulo de direito. Entretanto,
fica claro que em situacoes em que a legislacao seja silente quanto a forma de melhor
proteger o objeto, o titular buscara entdo a protecdo mais ampla, eficaz e benéfica

para si, nesse caso a prote¢do marcaria.
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9. ABUSO OU DIREITO DO TITULAR

Ao fim da analise da extensdo dos DAs, de DIs e das patentes, nos parece
certo afirmar que, uma vez que o objeto esteja exercendo o papel de marca, esse
devera corretamente gozar da protecao marcaria, ainda que ja registrado como um
outro DPI.

Parece razoavel que o titular que tanto investiu em um sinal, tornando-o
simbolo identificador do seu produto ou servico, possa continuar a explora-lo e
impedindo o0 uso do mesmo por terceiros. Entretanto, discute-se se esse direito ndo
seria abusivo, tendo em vista que se estende a protecdo de uma obra ou objeto cujo
intuito do legislador era que fosse finita.

O abuso de direito ocorre quando a utilizagao de um direito licito se da de forma
abusiva, prejudicando o terceiro. Alguns doutrinadores observam ainda a necessidade
do dolo do titular do direito em prejudicar o terceiro, entre eles Caio Mario da Silva
Pereira. De acordo com o douto jurista, “abusa do seu direito o titular que dele se
utiliza levando um maleficio a outrem, inspirado na intengdo de fazer mal, e sem
proveito préprio”. (PEREIRA, 1995, p. 430).

Contrario a afirmacao supra, entendo que o dolo ndo é um requisito do abuso
do direito. O qual pode vir a ocorrer simplesmente pelo exercicio de um direito do
titular. Nesse sentido, Almeida (2004, p. 39) afirma que “o abuso de direito é
caracterizado pelo comportamento aparentemente licito de alguém, mas que ao
utilizar o seu direito, vem a causar dano a outrem em razéo de contrariar de forma
manifesta o espirito do instituto”.

Logo, como bem coloca Moro (2009, p. 276), a teoria do abuso de direito € uma
ferramenta que limita quaisquer excessos que possam a ocorrer no exercicio de um

direito por seu titular.
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No ordenamento juridico brasileiro, 0 abuso de direito veio a ser expressamente
previsto com o Codigo Civil de 1916% e mantido pelo Cédigo Civil de 200254,
atualmente em vigor. Hoje, a questao do abuso de direito é tratada através do artigo
187 do texto legal em questado, no qual se 1& “Também comete ato ilicito o titular de
um direito que, ao exercé-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econbmico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

A novidade embarcada pelo Codigo de 2002 foi a confirmacdo do
enquadramento da matéria junto aos atos ilicitos. Com isso, a possibilidade de um
titular de direito estar exercendo de forma abusiva passa a ocorrer tanto quando este
agir para tanto, ou, ainda, quando houver omissdo®°.

Utilizando-se da definicdo aqui adotada, a extensao dos DAs e dos Dls pode
ser vista como um possivel abuso de direito, visto que seus titulares estao fazendo
uso permitido e licito de sua prerrogativa de registrar sinal utilizado como marca,
porém, estendem a validade de um direito que, de outra forma, ndo mais seria de sua
exclusividade. Nesse sentido, Cerqueira (1946, p. 329) opta por ndo discutir a
possibilidade do registro marcario de objeto ja protegido. Entretanto, esta ndo parece
a melhor andlise da questao.

Se por um lado pode ser observado de fato um abuso, visto que o objeto
protegido por DA e DI eventualmente estaria inserido no campo do dominio publico,
por outro ndo parece correto nao estender a protecdo marcaria para um sinal que de

fato é utilizado como marca. Por exemplo, permitir que os concorrentes da Coca-Cola

03 | ejne 3.071, de 12 de janeiro de 1916. A questdo do abuso de direito se encontrava prevista no artigo 160 da
referida Lei.

%4 Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

95 Esta conclusdo deriva da anélise do artigo 186 do Cdédigo Civil Brasileiro que trata de definir o ato ilicito, qual
seja “Aquele que, por acdo ou omissao voluntaria, negligéncia ou imprudéncia, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito”.
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Company fizessem uso de sua garrafa estilizada seria prejudicial a empresa e ao
consumidor, que poderia estar sendo levado a erro.

Moro (2009, p. 281) bem afirma que se o sinal € marca, nao ha o que se falar
de abuso do direito, nesse caso, é direito do titular o seu uso exclusivo®. Uma grave
questao nesse tépico é que as marcas provindas de DA e de DI ndo sédo analisadas
de forma diferenciada, e sim tratadas como qualquer outro sinal. Entendo que nesses
casos, deveria ser obrigatério que o titular provasse o uso do sinal como marca,
demonstrando o exercicio da fungao distintiva no mercado. Além disso, caso viesse
a ser constatado o fim da utilizagdo da marca, o Examinador deveria ter a prerrogativa
de instaurar um processo buscando a extincao do registro marcario.

No tocante as patentes farmacéuticas, essa verificacdo nao é tao simples.
Como visto no capitulo 7.2, nesses casos pode-se verificar a intengdo/dolo do titular
em prejudicar a concorréncia através de um investimento massivo em uma marca que
identifica patente j& em dominio publico ou prestes a ser extinta. Logo, ainda que o
sinal exerga a fungdo de marca, existe um dolo inicial do titular de “driblar” a entrada
do medicamento em dominio publico. Assim, ndo parece justo e certo que esse seja
compensado por este ato. Nesse cenario, entendo que ha sim a constatacao de um

abuso de direito.

% Nas palavras da autora: “Por outro lado, ndo se pode entender que ocorreria exercicio abusivo de direito se,
subsistindo o registro marcario sobre a forma, estivesse esta sendo utilizada como identificadora de um
produto ou servigo” (Moro, 2009, p. 281).
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10. CONSIDERACOES FINAIS

Desde sempre, os empresarios estdo em busca de ferramentas que permitam
estender seus direitos e, consequentemente, a possibilidade de explora-los. Com a
propriedade intelectual nao seria diferente.

A extensao dos DPls por meio das marcas é uma realidade que sé cresce com
0S anos e, por essa razao, nao cabe simplesmente ignorar ou coibir essa acao, deve-
se regula-la. Infelizmente, muitos dos estudos sobre o assunto ainda nao olham o
conflito sobre esta éptica, terminando por meramente criticar e rejeitar a possibilidade
de uma dupla protecao recaida sob um mesmo objeto.

Como antecipado no capitulo anterior, uma forma de lidar com esse cenario
seria a individualizacdo do exame das marcas provindas de outros institutos da
propriedade intelectual, tal como se concede hoje as marcas de alto renome. Uma
marca nao nasce como sendo de alto renome, ela adquire esse status através de seu
amplo reconhecimento pelo publico em geral, ndo sé em seu mercado de atuacao. O
direito concedido ao seu titular € uma recompensa ao alto investimento realizado no
sinal, possibilitando que o alto renome seja uma excec¢éo aos preceitos limitadores do
direito marcario.

Esta mesma visao poderia vir a ser aplicada ao sinal ja protegido por DA ou
registrado como DI e que, eventualmente passar a exercer a fungcao de marca. Assim
como nos casos de alto renome, esse sinal ndo nasce como marca, mas incorpora
essa funcao através do reconhecimento do consumidor, passando entdo a exercer
uma finalidade distintiva no mercado.

Nao reconhecer o status marcario desse sinal, seria impedir a exploragéo

exclusiva do mesmo pelo seu titular e, ainda mais grave, possibilitar a sua utilizacao
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pelos concorrentes diretos do titular. Esta premissa é prejudicial ndo sé para o titular
como para o mercado e 0s consumidores.

No entanto, é preciso sim limitar a extensao por meio do registro de marcas e
por essa razao, faz-se necessario uma analise mais rigorosa da matéria de forma
individual e diferenciada. Primeiramente, esclarece-se que para que haja a extensao,
o elemento a ser utilizado como marca deve ser o mesmo protegido por DA e/ou DI,
de mesma titularidade do depositante da marca.

O segundo ponto, e mais importante, € a necessidade de se comprovar o
exercicio do sinal como funcao de marca, bem como a manutencao desse status de
marca, em especial a época de prorrogacao da marca. A manutencdo de uma marca
que nao esta exercendo a sua funcao com a simples finalidade de assegurar o DA e
o DI é um abuso de direito.

No tocante as patentes de invencao, mais especificamente as farmacéuticas, a
analise deve ser ainda mais intensa. Nesse caso, a prote¢dao nao recai sobre o mesmo
objeto, visto que as patentes se referem ao medicamento em si (composto quimico) e
a marca somente ao nome atribuido a esse no mercado. Ainda que nao se deva
afastar a possibilidade de um medicamento adquirir status de marca com o tempo,
como é o caso da ASPIRINA, deve se observar que nem sempre esse sera o caso.
Por muitas vezes o status de marca sera “forcado” pelo seu titular com a simples
finalidade de perpetuar a sua patente. Nesses casos, ainda que o sinal venha a
exercer a funcdo de marca, ele ja nasce viciado, pois, de inicio, a intencao de abuso
do direito pelo titular ja é constatada.

Infelizmente, as medidas acima sugeridas s6 poderiam ser adotadas pelo
ordenamento juridico brasileiro e pelo INPI caso uma alteracdo de lei fosse realizada,

e fato é que o assunto em questdo ndo promove no cenario social atual tamanha
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necessidade. Porém, ainda assim, nao pode ser ignorado por completo,
principalmente pelos examinadores da DIRMA.

Na pratica, os titulares de DPIs tém conseguido com sucesso a extensao de
seus direitos por meio das marcas, sem observar qualquer restricdo ou rigorosidade

adicional daquelas ja compreendidas pelo sistema marcario.
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