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Capítulo 1

Introdução à propriedade intelectual



    A propriedade intelectual é o conjunto de direitos sobre bens imateriais – tais como as marcas e os nomes empresariais, as criações humanas no campo das artes ou da técnica, as indicações geográficas, os programas de computador (software) – e abrange a repressão à concorrência desleal, estruturados para ampliar a divulgação de conhecimento e promover investimento em desenvolvimento tecnológico e econômico[1], buscando equilibrar os direitos e interesses de diferentes grupos: criadores e consumidores; empresas e concorrentes; países desenvolvidos e em desenvolvimento. A esse respeito, Barbosa afirma:


    
Tem-se, assim, correntemente, a noção de propriedade intelectual como a de um capítulo do direito, altissimamente internacionalizado, compreendendo o campo da propriedade industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros (Barbosa, 2010, p. 10).




    

    A propriedade intelectual é regulada em nível nacional, estando protegida no artigo 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX da Constituição Federal (Brasil, 1988), na Lei de Propriedade Industrial (LPI – Lei nº 9.279/1996) (Brasil, 1996) e na Lei de Direitos Autorais (LDA – Lei nº 9.610/1998) (Brasil, 1998). Em âmbito internacional, existem esforços relevantes de harmonização, como é o caso da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), da Convenção de Berna para a Proteção de Trabalhos Literários e Artísticos, e do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), todos de extrema relevância para a adoção de padrões mínimos, a nível global, de tutela da propriedade intelectual. Há, inclusive, uma agência especializada das Nações Unidas que se dedica a fazer com que a propriedade intelectual funcione em prol da inovação e da criatividade, denominada Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).


    O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é, no Brasil, a autoridade responsável pelo registro de patentes, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e software. Para requerer direitos de propriedade intelectual no Brasil, a pessoa física ou jurídica não residente no país deve ter domicílio registrado no Brasil ou nomear um agente domiciliado no país que esteja habilitado para atuar como seu representante administrativo e legal, inclusive para receber citações judiciais.


    Além disso, vale ressaltar que as violações de propriedade intelectual no país podem ser combatidas em âmbito criminal e cível, estando assegurado o direito à indenização.


    Esclarecido isso, este capítulo inaugural busca apresentar os principais direitos de propriedade intelectual, seu objeto de proteção e características essenciais, de modo a permitir sua ampla compreensão e entendimento acerca da sua relevância.


    

    1 Marcas


    A marca é personagem central na comunicação moderna, figurando como ativo que transcende, em geral, os demais elementos patrimoniais da empresa.


    Em definição bastante simples, a marca é um sinal que identifica e distingue um produto ou serviço de outros semelhantes e/ou afins no mercado. Sua origem e evolução remonta ao surgimento e desenvolvimento do comércio, sobretudo a partir da Revolução Industrial (Merges; Menell; Lemley, 2006).


    Historicamente, reconhecem-se quatro funções da marca, que servem não apenas para determinar o que pode ser registrado, mas também para delimitar o escopo de proteção conferido ao detentor do direito à marca. São elas[2]: (i) a de indicar a origem daquilo que se comercializa (Miranda, 1956), sendo certo que quanto mais distintiva e forte a marca, mais amplo o seu escopo de proteção; (ii) a de apontar a qualidade do produto ou serviço (Silveira, 2008)[3]; (iii) a publicitária; e (iv) a econômica, relacionada aos investimentos na construção da marca e sua imagem, estas últimas com o objetivo de, além de prevenir a confusão do consumidor, proteger a integridade e a reputação da marca contra a sua utilização indevida.


    Com relação à função de distintividade da marca, escreve Pontes de Miranda (1956, p. 7):


    

    
[…] a marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não assinala o produto, não se lhe podem mencionar elementos característicos. Confundir-se-ia com as outras marcas registradas, ou apenas em uso, antes ou após ela. A distinção da marca há de ser em relação às marcas registradas ou em uso, e em si mesma; porque há marcas a que falta qualquer elemento característico, marcas que são vulgaridades notórias.




    A vigente LPI (Brasil, 1996) disciplina as marcas a partir do artigo 122, exigindo, como requisitos para a concessão do registro marcário, a presença de novidade relativa, isto é, capacidade distintiva em relação à origem[4], bem como tratar-se de sinal “visualmente perceptível” e não incluído nas proibições legais. Nesse sentido, a figura 1 mostra os sinais que podem ser registrados como marca no Brasil.


    
Figura 1 – Sinais que podem ser registrados como marca no Brasil

[image: A imagem 1 apresenta exemplos de sinais registráveis citados no Manual de Marcas do INPI. São eles: Marca nominativa, como por exemplo "Corona". Marca mista, como por exemplo "Sony" e "Nestlé", com estilização particular na logotipia de tais marcas. Marca figurativa, exemplificada pelos símbolos característicos da "Mercedes Benz" (uma estrela de três pontas interconectadas formando um círculo ao redor delas, na cor prata) e do "Banco do Brasil" (formado por uma letra B estilizada, na cor azul-escuro). Marca tridimensional, tendo por exemplo a barra de chocolate "Toblerone", no formato de um prisma triangular; e a forma da garrafa de "Coca-Cola" e da embalagem de "Yakult". Por fim, a marca de posição AB, que tem como exemplo a inclusão de marca na alça de segurar de uma cafeteira italiana, destacando na cor vermelha as letras maiúsculas A e B.]
Fonte: Adaptado de INPI (2023)


    

    Marcas tridimensionais são formas distintivas de objeto sujeitos a registro como marca tridimensional. Podem ser protegidas, ainda, como desenhos industriais (proteção para as características estéticas, visuais e/ou ornamentais de um objeto ou uma forma bidimensional) e/ou como direitos autorais se os respectivos requisitos específicos de proteção forem atendidos. Por seu turno, a mera estilização de letras compondo determinada marca, ainda que sutil, acarreta a sua qualificação como marca mista.


    Sinais que não podem ser registrados como marca no Brasil são divididos em dois tipos. O primeiro abarca os sinais que não atendem ao requisito legal de percepção visual (“marcas não tradicionais”), que são sons, sabor e cheiro.


    O segundo, aqueles sinais que não podem ser registrados devido à proibição legal (artigo 124 da LPI):


    

    
      	Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação.


      	Letras, números e datas, sozinhos, exceto quando dotados de forma suficientemente distintiva.


      	Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração.


      	Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido pela própria entidade ou órgão público.


      	Reprodução ou imitação de elemento característico de título de estabelecimento ou nome empresarial de terceiros, quando suscetível de causar confusão ou associação.


      	Sinais comumente usados para descrever uma característica do produto ou do serviço ou termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte com relação ao produto ou serviço.


      	Sinais genéricos, necessários, comuns, banais ou simplesmente descritivos, quando relacionados ao produto ou ao serviço a serem identificados pela marca.


      	Slogans usados apenas como meio de publicidade.


      	Cores e seus nomes, a menos que organizados ou combinados de forma distintiva.


      	Indicação geográfica.


      	Sinais enganosos (aqueles que podem enganar o consumidor sobre a natureza, origem ou características do produto ou do serviço).


      	Reprodução ou imitação de sinal adotado para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; de sinal registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro; de nome de prêmio ou símbolo de eventos, salvo se autorizado pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; de título, apólice, moeda e cédula.


      	Nome civil ou assinatura, nome de família ou patronímico, apelido ou pseudônimo notoriamente conhecido, nome artístico e imagem de terceiros, exceto com o consentimento.


      	Reprodução ou imitação de marca alheia registrada para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.


      	A forma necessária, comum ou vulgar do produto ou embalagem, ou também uma que não pode ser dissociada de um efeito técnico.


      	Objeto protegido por registro de desenho industrial de terceiro.


      	Sinal que imite ou reproduza marca que não se poderia desconhecer em razão da atividade, de titular brasileiro ou estrangeiro, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

    


      
[image: Ícone]
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      Para conhecer detalhes relevantes sobre registro de marca, consulte o Manual de Marcas disponível no portal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI, 2023).


       

        


 

        


      


    

    Com relação ao direito à marca, declara expressamente o artigo 129 da LPI que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido. Tem-se, pois, o registro como ato constitutivo, via de regra, do direito à marca, adotando o Brasil o sistema atributivo de direito na modalidade first to file (primeiro a depositar). O registro assegura ao titular da marca proteção legal pelo prazo de dez anos, contados da data da sua concessão, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, indefinidamente.


    Ressalte-se, porém, que o sistema atributivo brasileiro contempla duas situações nas quais a titularidade da marca não é reconhecida àquele que primeiro requer o registro de dado sinal. A primeira exceção é denominada direito de precedência ao registro, por meio da qual a pessoa que de boa-fé usava marca idêntica ou semelhante no país para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, há, no mínimo, seis meses antes da data do depósito da marca alheia, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, desde que se trate de sinal distintivo lícito e disponível. A outra diz respeito a marca notoriamente conhecida, que goza de proteção independentemente de estar registrada no Brasil, nos termos do artigo 126 da LPI.


    

    Além disso, tanto o titular do registro quanto o depositante da marca podem, nos termos do artigo 130 da LPI, ceder seu pedido ou registro a terceiros, licenciar seu uso e zelar por sua integridade material ou reputação.


    Note-se, contudo, que a proteção conferida aos sinais distintivos por meio do registro de marca não é absoluta, sofrendo limitação de dois princípios: da territorialidade e da especialidade.


    De acordo com o princípio da territorialidade, ao titular de marca registrada no Brasil é garantido o seu uso exclusivo apenas dentro das fronteiras do território nacional. A exceção é feita, no âmbito de aplicação do princípio da territorialidade, ao se proteger marca estrangeira notoriamente conhecida não registrada ou sequer depositada em território nacional.


    Já em relação ao princípio da especialidade, a proteção conferida pelo registro limita-se ao ramo de atividade no qual o produto ou serviço está inserido. Ao depositar uma marca, o titular deverá informar o produto ou serviço para o qual ela se destina, bem como a classe na qual este se enquadra. O INPI segue atualmente a Classificação Internacional de Nice. As classes, entretanto, são mera classificação administrativa e não determinam a extensão da proteção legal. O registro de uma marca em uma classe não significa que esteja automaticamente vedado o registro de marca semelhante ou idêntica para distinguir outro produto ou serviço nessa mesma classe, nem tampouco autoriza o registro do mesmo sinal para distinguir produto ou serviço de outra classe (Moro, 2003). O que se deve considerar é a possibilidade de confusão ou associação nessa avaliação (Cabral; Mazolla, 2015).[5] Como detalha Moro:


    
Há uma grande diferença entre classe e ramo de atividade, pois nem sempre




    

    

    

    

    2 Patentes


    

    

    


    

     

        

 

        

      


    

    

    

    
      	Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos.


      	Concepções puramente abstratas.


      	Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização.


      	As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética.


      	Programas de computador em si.[7]


      	Apresentação de informações.


      	Regras de jogo.


      	Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal.


      	Seres vivos ou suas partes (exceto microrganismos transgênicos) e materiais biológicos encontrados na natureza ou dela isolados.[8]


      	O que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas.


      	As substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-química e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico.

    


    

    

    


    

     

        

 

        

      


    

    

    




    

    

    

    

    




    

    

    
Figura 2 – Etapas TMC
      
        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            

            
          

          	
            

            
          

          	
            

            
          

          	
            

            
          

          	
            

            
          
        

      
    


    

    

    


    

     

        

 

        

      


    

    

    
      	Limites temporais: atualmente, as patentes de invenção vigoram pelo prazo de vinte anos contados da data de depósito.


      	Limites técnicos: o âmbito de proteção da patente está limitado pelo teor das reivindicações.


      	Limites territoriais: a patente é limitada ao país que a concede. Noutros termos, somente as patentes nacionais e nunca as patentes estrangeiras proporcionam direito de exclusão a atos praticados em território nacional.


      	Limites quanto ao exercício dos direitos: os direitos do titular da patente tampouco se aplicam aos atos (a) sem fim comercial ou para fins de uso experimental; (b) destinados à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais; (c) destinados à produção de informação para obtenção de registro sanitário; e (d) abarcados pelo esgotamento de direitos, como na hipótese de produto fabricado de acordo com a patente de processo ou produto colocado no mercado nacional pelo titular da patente ou com seu consentimento.

    


    

    3 Direito de autor


    

    

    




    

    

    

    




    

    

    
      	Ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos ou conceitos matemáticos como tais.


      	Esquemas, planos ou regras para a realização de ato mentais, jogos ou negócios.


      	Formulários em branco, textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais.


      	Informações de uso comum, como calendários, agendas, cadastros ou legendas.


      	Nomes e títulos isolados.


      	Aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

    


    

    

    

    




    

    

    

    

    

    

    


    

     

        

 

        

      


    

    4 Concorrência desleal


    

    

    

    

    

    

    


    

     

        

 

        

      


    

    

    


    

    

     

        

 

        

      


    

    

    Considerações finais
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