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APRESENTACAO DO PRESIDENTE DO IASP

Uma das maiores satisfa¢des da presidéncia do Instituto dos Advogados
de Sdo Paulo (IASP) se verifica na apresentagio de obras juridicas por este veicu-
ladas. O TASP, a mais antiga entidade juridica do Estado de Sao Paulo, com rica
histéria e participagio fundamental na prépria origem da Ordem dos Advogados
do Brasil, Secgdo de Sao Paulo (OAB-SP), é espago consagrado de debate cientifico.

Sua participagio ativa, desde o século XIX, ainda se faz presente nos de-
bates do Congresso Nacional, Poder Judicidrio, agdes governamentais e culturais.
Foi ele criado, em 29 de novembro de 1874, com o propésito de promover o apri-
moramento do estudo e da prética da ciéncia juridica. Ao depois, foi declarado de
utilidade publica pelo Decreto Federal n® 62.480, de 28 de margo de 1968, Decreto
Estadual n° 49.222, de 18 de janeiro de 1968 e Decreto Municipal n® 7.362, de 26
de janeiro de 1968.

Hoje ele se mostra como uma associagdo civil de fins nio econdmicos
que congrega Associados, admitidos por rigorosa avaliagio, dentre os principais
juristas, professores, advogados, magistrados e membros do Ministério Puablico do
pais e do estrangeiro. Na verdade, esse propdsito ji fora buscado ainda antes, no
que se entende pelas primeiras tentativas de sua fundag¢io, em momento mais re-
moto e préximo a prépria fundagio da prépria Faculdade de Direito de Sdo Paulo,
quando da inauguragio dos cursos juridicos no Brasil.

De todo modo, com o passar dos anos, e no decorrer do século XX, sua
missio se viu firmada no sentido de necessdrio aprimoramento cultural. Foi com
esse renovado escopo que, reconhecendo uma inegével necessidade de propiciar a
divulgagio de obras juridicas de escol, esperou-se, o IASP, na criagio de sua Edito-
ra, escolhendo e selecionando obras de mérito para publicagio.

E nesse contexto que se apresenta a obra Propriedade Intelectual e bens
de personalidade: o contemporineo essencial, coordenada pela prestigiada Advo-
gada Eliane Yachouh Abrio. Presidente da Comissio de Estudos da Propriedade
Imaterial do IASP, retine ela a fina flor do pensamento juridico em tal campo, per-
fazendo este segundo volume em continuidade ao primeiro.



Os parabéns aos autores e a coordenadora, dando, todos, for¢a e presen-
¢a a0 IASP em sua missdo de quase cento e cinquenta anos de devogio ao estudo
do Direito. Boa leitura.

Renato de Mello Jorge Silveira
Presidente do Instituto dos Advogados de Sao Paulo.



NOTA DA COORDENADORA

Reconduzida a presidéncia da Comissio de Estudos da Propriedade
Imaterial do Instituto dos Advogados de Sdo Paulo pelo presidente reeleito do
Instituto - IASP, Dr. Renato de Mello Jorge Silveira, para o triénio 2022/2024,
envidamos todos os nossos esforgos, dado o sucesso do primeiro volume, para a
confecgio deste segundo volume da coletinea “Propriedade Intelectual e Bens de
Personalidade: O Contemporineo Essencial”.

Nova Diretoria, novos caminhos, novos colegas assumindo posigoes
dentro da entidade, passando a responder pela Editora o Dr. Frederico Prado Lo-
pes. Entusiasta da ideia, logo se prontificou a colaborar para que a empreitada, mais
uma vez, fosse coroada de sucesso.

Nio foi dificil reunir as melhores cabegas da drea para mais esta contri-
bui¢io da Comissio destinada a compartilhar os conhecimentos dos mais expe-
rientes aos iniciantes e aos que j4 tém familiaridade com a matéria. Todos alinhados
com o Instituto, cujo propdsito primordial é o “estudo do Direito, a difusio dos
conhecimentos juridicos e o culto a Justiga” (art. 22, I do Estatuto).

A Propriedade Imaterial ocupa cada vez mais espago no cotidiano dos
inventos, da tecnologia, das artes, da ciéncia, da cultura. Por isso merece as mais di-
ferentes abordagens para o crescimento comum, de modo a auxiliar, ao nivel mais
apurado, a alavancagem do segmento no Brasil e no exterior. Com a indispensivel
presenca do IASP, atuando como elemento facilitador.

Sensagdo de dever cumprido, o que nio dispensa outros esforgos para

novos registros dentro do IASP, esperamos que todos aproveitem os artigos aqui
colacionados com o mesmo entusiasmo com que 0s reunimos.

Eliane Yachouh Abrio
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A NECESSIDADE DA ADEQUAC CAO DAS
CONTRATACOES ARTISTICAS NAS
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BRASILEIRO

Andrea Francez!

Arthur Deucher Figueiredo®

Sumirio: 1. Introdugio; 2. O mercado audiovisual brasileiro pré-streaming; 3.
Cendrio atual: formas de contratagio dos players e cldusulas controversas; 4.
Copyright vs. Direito autoral: regimes juridicos sistemicamente distintos; 5.
Buy Out (aquisi¢o total de direitos); 6. Cldusulas de exclusividade; 7. Cldu-
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1. INTRODUCAO

A globalizagio e a proliferagio de novas formas de distribuigio e con-
sumo tém trazido muitas transformagdes no mercado audiovisual brasileiro. Mais
especificamente, os servi¢os de streaming vém desenhando no Brasil um mercado
mais diverso e competitivo.

[1] Andrea Francez é advogada da drea de Direito do Entretenimento hd mais de 25 anos. Foi
presidente da Comissio de Direito do Entretenimento da OAB-SP. Coordenadora dos livros
“Manual do Direito do Entretenimento” (Ed. SESC/SENAC) e “O Direito do Entretenimento
na Internet” (Ed. Saraiva). Contato: francezadv@uol.com.br.

[2] Arthur Deucher Figueiredo é advogado no Brasil e na Califérnia, EUA. Mestre em Direito
Constitucional pela PUC-SP e em Direito e Politica da Midia, Entretenimento e Tecnologia
pela UCLA (University of California, Los Angeles). Contato: arthurdeucher@hotmail.com.



Popularmente denominados “players”, empresas como Netflix, Ama-
zon, Disney, Paramount, Apple, entre outras, tém investido em pafses com poten-
cial e vocagdo ao consumo audiovisual como o Brasil, que, de acordo com levanta-
mento realizado pela “FINDER ™, ocupa o segundo lugar no ranking de paises que
mais consomem filmes e séries por streaming.

Com o visivel desmonte da politica pablica cultural no pafs e seu impac-
to na atuagio da ANCINE, além do esvaziamento da Lei Rouanet e de diversos
outros mecanismos importantes de fomento a cultura, a presenga de tais empresas
no pafs tém sido muito importante, promovendo e fomentando a cultura audiovi-
sual brasileira sem a necessidade de investimento do Estado.

Porém, se por um lado os investimentos dos players nas produgées au-
diovisuais sem a utilizagdo de recursos publicos trazem independéncia econdmica
aos produtores audiovisuais, por outro, tém promovido um retrocesso nas con-
quistas obtidas até hoje na solidificagio da legisla¢do autoral vigente e nas condi-
¢oes de trabalho dos artistas.

Isso porque a maioria dos players teve seus modelos de negdcios dese-
nhados nos Estados Unidos, com regime juridico e condi¢des de mercado muito
diferentes do Brasil.

Portanto, surge aqui o ponto central do presente artigo: a necessidade
dos players de adequarem seus modelos de negdcios ao sistema juridico brasileiro.

Como alerta inicial aos leitores desse trabalho, ¢ importante frisar que as
questdes aqui tratadas — tantos as negociais como as legais — decorrem de um recor-
te especifico do mercado audiovisual brasileiro no ano de 2022. Em um universo de
mudangas constantes, certas questoes aqui trazidas talvez nio sejam mais relevantes
ou aplicéveis €m um momento pPosterior.

Importa salientar também que os contratos aqui analisados dizem respei-
to tanto aos players como as produtoras contratadas ou associadas a essas empresas
para desenvolver as obras audiovisuais, que necessitam refletir em seus contratos o
escopo negocial dos players na produgio das obras. Dessa forma, pede-se ao leitor
que considere as figuras do “player” e “produtora” de forma intercambidvel.

[3] https://www.finder.com/br/streaming-estatisticas. Acessado em 3 de julho de 2022.


https://www.finder.com/br/streaming-estatisticas

2.0 MERCADO AUDIOVISUAL BRASILEIRO PRE-
STREAMING

Antes da chegada dos players no Brasil, o padrio de contratagio mais
frequente entre emissoras de televisdo e artista* era o contrato de prestagio de ser-
vigos com exclusividade, através de vinculo empregaticio, ou ainda, pela simples
celebragio de contrato de prestagio de servicos com finalidade especifica através de
sua pessoa juridica, ou seja, para a prestagio de servigos por obra certa. No primeiro
caso, gozava o artista de direitos advindos do regime de Consolidagio das Leis de

Trabalho (“CLT™).

Os pagamentos decorrentes de tais contratagdes eram realizados levando
em consideragio, além da remuneragio laboral (na existéncia de vinculo emprega-
ticio) ou da remuneragio decorrente da prestagio de servico, de natureza civil’, as
remuneragdes relativas a retribui¢io econémica dos direitos autorais e os que lhes
sio conexos, em cumprimento a legislagio brasileira, através das Leis 6.533/78 ¢
9.610/98.

As emissoras brasileiras tinham por hdbito contratar os artistas com ex-
clusividade, na pessoa fisica, através do regime de CLT. Assim, mantinham atores,
diretores, roteiristas e outros profissionais exclusivos em seu quadro de funciond-
rios e estes ndo podiam prestar servicos as empresas concorrentes sem a expressa
concordéncia da emissora empregadora.

Além da remuneragio fixa pactuada, para justificar a exclusividade da
prestagio de servigos artisticos, assegurando que o artista nio participaria de proje-
tos de empresas concorrentes, o profissional contratado recebia uma remuneragio
adicional quando do inicio de sua efetiva prestagio de servigos. Referida remune-
ragio adicional era sempre baseada num percentual adicional 4 remuneragio de
base, raramente inferior a 30% (trinta por cento). Dessa forma, o artista poderia
ndo prestar servigos a terceiros, assegurando o direito de exclusividade da emissora,
vez que remunerado para tanto, justificando assim o impedimento de sua prestagio
de servigos 4 emissoras concorrentes.

[4] Para fins desse artigo, a figura do “artista” engloba basicamente atores, diretores e roteiristas.

[5] Tal cendrio j4 foi examinado pelo Tribunal de Justica do Rio de Janeiro (Item “5” do
Acérdio de 03.09.1985, da 7a Cimara Civel, Relator Desembargador Graccho Aurélio,
proferido por votagio uninime na Apelagio Civel 37.620 (RT 602, p. 185), como nos ensina
José Carlos Costa Netto (COSTA NETTO, José Carlos. Estudos e pareceres de direito autoral.
Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 115).



3. CENARIO ATUAL: FORMAS DE CONTRATACAO
DOS PLAYERS E CLAUSULAS CONTROVERSAS

No decorrer do presente artigo, analisaremos alguns conceitos juridicos
e as principais cliusulas contratuais utilizadas pelas empresas de streaming na con-
tratagdo de artistas, justificando o porqué destas nio se adequarem integralmente
ao direito brasileiro.

Nosso foco € a obra audiovisual (tanto a cinematogrifica quanto a seria-
da) que, enquanto “obra coletiva™, tem como seu organizador (em geral o player
e/ou produtora), o titular dos direitos patrimoniais de autor sobre o conjunto da
obra coletiva, assegurando-se a protegdo autoral as “participagdes individuais™, es-
tas contempladas, como veremos abaixo, pela Constituigio Federal, consoante art.

5¢, XX VIII.

Como nos ensina José Carlos Costa Netto®, tais participagdes indivi-

duais protegidas na obra audiovisual serdo basicamente: o diretor (a quem cabe-
proteg q
rd o exercicio dos direitos morais de autor sobre a obra, conforme art. 25 da Lei
9.610/1998); o autor do “assunto ou argumento literdrio, musical ou litero musi-
cal”, que a exemplo do diretor, ¢ considerado coautor da obra audiovisual (art. 16
da Lei 9.610/1998); o criador dos desenhos utilizados na obra audiovisual (art. 16,
pardgrafo nico, da Lei 9.610/1998); os “artistas intérpretes e executantes” (art.
82 da Lei 9.610/1998) que sdo os “atores, cantores, musicos, bailarinos ou outras
q

pessoas que representam um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou

executem em qualquer forma obras literdrias ou artisticas ou expressdes de folclo-
re” (art. 5¢, X111, da Lei 9.610/1998)’.

[6] De acordo com o art. So, VIII, h, da Lei 9.610/1998, define-se como a obra “criada por
iniciativa, organizagdo e responsabilidade de uma pessoa fisica ou juridica, que a publica sob seu
nome e marca e que ¢ constituida pela participagio de diferentes autores, cujas contribui¢des se
fundem numa cria¢io autdnoma”.

[7] COSTA NETTO, José Carlos. Estudos e pareceres de direito autoral. Rio de Janeiro:
Forense, 2015, p. 108.

[8] Op cit.

[9] Convém salientar a participagio autoral de diversas outras importantes figuras na obra
audiovisual, tais como figurinista, diretor de fotografia, coreégrafo, trilheiro, entre outros.



4. COPYRIGHT VS. DIREITO AUTORAL: REGIMES
JURIDICOS SISTEMICAMENTE DISTINTOS

O nascimento da prote¢io ao direito de autor estd diretamente relacio-
nado 4 invengio da imprensa, que promoveu a necessidade de regulamentagio da
exploragio econémica de obras literdrias.

Em 1710, na Inglaterra, surge o “Statute of Anne”, como a primeira lei
que deu prote¢io aos direitos autorais, privilegiando o direito exclusivo de repro-
dugio de contetdo pelos titulares do direito. Tal diploma legal serviu de base para
o copyright, sistema fundado na livre alienagio de direitos e na exploragio de inte-
resses econdémicos™.

Enquanto o sistema do copyright privilegia a circulagio da obra, o siste-
ma europeu de protegio ao direito autoral — como base no qual o Brasil desenhou
seu modelo como principal inspira¢do, principalmente o modelo francés (“droit
dautenr”) — parte da premissa de conexdo a direitos naturais ou direitos humanos,
formatados para proteger a figura do autor e promover a integridade criativa da
obra.

Com jd mencionado, a maior parte dos players tem a formatagio de seus
modelos de negécios baseada no sistema do copyright, sistema este bastante diverso
da nossa legislagio, a qual privilegia o direito do autor.

Um dos principais reflexos de tal sistema ¢ a falta de destaque ao direito
moral do autor, o qual ¢ assim definido pelo art. 24 da Lei n. 9.610/98:

Art. 24. Sio direitos morais do autor:
I- o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II- o de ter seu nome, pseuddnimo ou sinal convencional indicado ou anun-
ciado, como sendo o do autor, na utilizagio de sua obra;

I1I - o de conservar a obra inédita;

[10] HUNTER, Dan. The Oxford introductions to U.S. Law: intellectual property. New
York: Oxford University Press, 2012.



IV - 0 de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modifica-
¢Bes ou A pritica de atos que, de qualquer forma, possam prejudici-la ou
atingi-lo, Como autor, em sua reputa¢ao ou honra;

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

VI - o de retirar de circulagio a obra ou de suspender qualquer forma de uti-
lizagdo jd autorizada, quando a circulagio ou utilizagio implicarem afronta
3 sua reputagio e imagem;

VII - o de ter acesso a exemplar dnico e raro da obra, quando se encontre
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fo-
togréfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua meméria, de forma
que cause 0 menor inconveniente possivel a seu detentor, que, em todo caso,
serd indenizado de qualquer dano ou prejuizo que lhe seja causado.

Tal redagio segue a ldgica criada pela Convengio Internacional de Berna
de 1886, que em seu art. 62 bis, assim dispoe:

Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo apds a ces-
sdo desses direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da
obra, e de se opor a qualquer deformagio, mutilagio ou outra modificagio
dessa obra ou a qualquer atentado 2 mesma obra, que possam prejudicar a
sua honra ou sua reputagio.

Importante salientar que o Direito do Autor ¢ um direito personalis-
simo, pois inerente ao criador, decorrente da sua condigio e suas caracteristicas
Unicas e pessoais de maneira que s6 ao autor cabe o direito de decidir sobre dispo-
nibilizar tais direitos, sempre os patrimoniais, jamais os direitos autorais morais.

Além da lei autoral vigente, o art. 11 do Cédigo Civil, estabelece a in-
transmissibilidade e irrenunciabilidade de tais direitos, nio podendo o seu exerci-
cio sofrer limitagdo voluntéria.

A Constituigdo Federal de 1988, no inciso XXVIII do art. 52, assegura
ainda a protegio as participagdes individuais em obras coletivas e 4 reprodugio da
imagem e voz humanas.

Apesar de nossa legislagio proteger, a0 mdximo, os direitos do autor,
tanto no 4mbito moral quanto patrimonial, os contratos, hoje, apresentados pelos
players nio respeitam referidos preceitos legais, determinando a rentncia ao direito



moral do autor, direito este que, de certa forma como jd se falou, ¢ irrenuncidvel
¢ inaliendvel. Importante frisar que uma das principais prerrogativas na dimensio
moral do direito do autor ¢ ter seu nome vinculado 4 obra, a0 que, no mercado, se
atribui a palavra “crédito”.

Assim, a insergdo de cliusulas nos contratos regulamentando que o ar-
tista poderd, como uma faculdade e nio uma obrigagio, ter o seu crédito inserido
na obra, condicionado ainda ao artista prestar todos os servi¢os contratados nos
termos do contrato firmado, e ndo como obriga¢io, nio é compativel com a legis-
lagdo brasileira. Da mesma forma, nio se mostra legal a cliusula que condiciona
o recebimento do crédito ao fato de o artista nio incorrer em nenhuma violagio
substancial ao contrato assinado.

Se a imagem e o som de voz do artista forem inseridos na obra, mesmo
que ele viole qualquer disposi¢io contratual, o seu direito moral continua vigendo,
sendo obrigatdria a manutengio de seu crédito na obra.

Nos Estados Unidos, a protegio ao direito moral de autor é muito mais
restrita. Quando o pais se tornou signatdrio da convengio de Berna em 1989, foi
obrigado a incorporar alguma protegio a esses direitos, motivo pelo qual editou
o “Visual Artists Rights Act” (VAR A), que limita a protegio aos direitos morais
de autor somente as artes visuais (especificamente pinturas, gravuras, fotografias
assinadas e esculturas, desde que sejam edi¢des tinicas ou limitadas), sem referéncia
3 demais obras artisticas, como obras audiovisuais, musicais etc. Nesses casos, tais
direitos nio podem ser transferidos, mas podem ser renunciados.

5. BUY OUT (AQUISICAO TOTAL DE DIREITOS)

As relagbes entre os players e os artistas tém se dado mediante a contrata-
¢40 da pessoa juridica do artista'?, com cessio total, por este, de direitos, inclusive a
cessdo de direitos indisponiveis e inaliendveis, como j4 mencionado.

[11] Saliente-se que a Convengdo de Berna foi criada em 1886, levando os EUA mais de 200
anos para reconhecé-la.

[12] E prética usual do mercado o artista constituir uma empresa para administragio e gestio
de seus direitos.



Tal forma de contratagdo de aquisi¢io total de direitos ¢ comumente de-
nominada de “buy out”, instrumento derivado do chamado “work for hire” pro-
veniente do copyright norte-americano’, ou, em outros paises, “corporate author-
ship” (autoria corporativa ou empresarial, em tradugio livre).

e acordo com a lei norte-americana, se alguma obra for realizada so
D d 1 t ] bra fi lizada sob
a contratagio do “work for hire”, o contratante — e nio o contratado — pode ser
considerado o autor da obra', sem obrigatoriedade de crédito ao autor.

Alicergados nos dispositivos supra referidos da Constitui¢io Federal, Lei
de Direito Autoral e Cédigo Civil, o “buy out” pode ser considerado uma expro-
priagio de direitos, principalmente no que diz respeito ao direito moral.

Como decorréncia dessa forma de contratagio, levantamos também os
questionamentos nos topicos abaixo elencados, os quais sio usualmente integran-
tes dos contratos dos players/produtoras.

6. CLAUSULAS DE EXCLUSIVIDADE

Um dos principais questionamentos quando da contratagio do artista
para a participagdo em obras audiovisuais (especialmente as seriadas), ¢ a cldusu-
la de exclusividade artistica durante os periodos de pré-produgio®, produgio’® e
pds-produgio” sem remuneragio para tanto, situagio esta que pode causar sérios

[13] 17 U.S. Code § 101.

[14] Se a relagdo contratante-contratado for de emprego, verifica-se o work for hire. Se a relagio
for de prestagdo de servicos, a Suprema Corte dos Estados Unidos especificou um teste a ser
feito para verificar a incidéncia do work for hire. De acordo com Community for Creative Non-
Violence v. Reid, 490 U.S. 730 (1989), alguns fatores sio: se o trabalho encomendado exige
habilidade artistica significativa, se o artista fornece suas préprias ferramentas, se o artista
realiza o trabalho em seu préprio estudio, e ndo no local de trabalho do cliente, se o artista
foi contratado por um perfodo relativamente curto, se o cliente ndo tinha o direito de atribuir
projetos adicionais ao artista, entre outros.

[15] Fase de planejamento de questdes cruciais da produgio, como argumento, planilha
de or¢amento, defini¢do de equipe, casting, locagdes de filmagens, escolha de figurino,
desenvolvimento do conceito artistico, etc.

[16] Processo de gravagio da obra.

[17] Processo de tratamento de todo o material captado para gerar o contetdo planejado na

pré-produgio.



prejuizos ao artista, vez que esse artista poderd estar impedido de exercer o seu ofi-
cio, deixando de participar de novos projetos e, principalmente, sem auferir rendi-
mentos com essa proibigio.

Com efeito, apds o término das filmagens, frequentes sio as ocasides em
que a pés-producio da obra, ultrapasse o periodo de 06 (seis) meses para sua finali-
zagdo. As cliusulas de exclusividade previstas nos contratos firmados entre player/
produtora e artista, geralmente regulam a exclusividade durante um periodo de 12
(doze) meses a contar do término das filmagens, ou ainda 06 (seis) meses a contar
a exibi¢do do ultimo episédio da série. Durante todo esse periodo, o artista fica
obrigado a informar a produtora/player, todo e qualquer servigo que eventualmen-
te queira prestar, ficando submetido 4 obtengio da prévia e expressa autorizagio
do player/produtora, que por muitas vezes nega a participagio do artista apenas
porque ainda nio tem certeza se e quando produzird novas temporadas ou obras
derivadas.

Reiteramos que apesar de o artista ser obrigado a permanecer exclusivo
do player/produtora, ele nio recebe remuneragio para tanto. Como o artista vive
da sua prestagio de servigos, assinar um contrato com cldusula de exclusividade por
um perfodo longo, sem receber remuneragio por isso, nio tem qualquer justifica-
tiva, até porque tal ato viola os preceitos do livre exercicio da profissio, conforme
previsto na Constitui¢do Federal (art. 59, inc. XTII).

Muito embora seja compreensivel que se estipule exclusividade ou prio-
ridade do artista — principalmente nos casos de obra audiovisual seriada, a fim de se
assegurar o mesmo elenco e a continuidade da obra para as préximas temporadas
— a exclusividade sem remuneragio ¢ extremamente prejudicial ao artista que vive
de sua prestagio de servicos, de maneira que se faz necessdrio criar um mecanis-
mo através do qual o artista possa assegurar ao player/produtora, sua presenga na
participagio de préximas temporadas ou de obras derivadas, sem no entanto, ser
prejudicado, artistica e economicamente, ao deixar de participar de projetos novos
e de seu interesse.

7. CLAUSULAS DE NAO CONCORRENCIA

Outra questdo que deve ser levantada sdo as cldusulas de nio concor-
réncia, que estipulam que o artista fica impedido de trabalhar para empresas con-
correntes, mesmo apds o término de sua prestagio de servigos perante o player



(filmagens e eventuais regravagdes de cenas e dublagens de falas). Durante todo o
periodo de exclusividade, jd falado acima, o artista fica impedido de prestar servigos
A empresas concorrentes.

Esses impedimentos chegam a ser tdo abusivos, que alguns players esta-
belecem uma cldusula impedindo o artista também de prestar servi¢os de publici-
dade para produtos concorrentes aqueles vendidos pela holding do player. Assim,
se o player atua em diversos segmentos comerciais, como, por exemplo, a venda de
produtos eletrdnicos, o artista fica impedido de prestar servigos de publicidade para
qualquer outra empresa que produza produtos eletrénicos que nio a empresa do
player. Entretanto, o artista nio foi contratado para prestar servigos de publicidade.
Ele foi apenas contratado para prestar seus servi¢os na obra audiovisual, recebendo
tio somente para essa fungio. Como se justifica o impedimento de prestar servigos
de publicidade para terceiros, deixando de auferir rendimentos sob a justificativa
de que nio pode auxiliar a venda de um produto comercializado por uma empresa
concorrente, quando essa proibi¢do supera os limites da contratagio? O objeto do
contrato ¢ simples: prestagdo de servigos artisticos para a participa¢do na obra au-
diovisual. Nido pode ser estendida para outros segmentos pois afeta diretamente os
rendimentos econémicos do artista.

Tal entendimento ¢ corroborado pelos tribunais superiores brasileiros,
que estabelecem a validade das cldusulas de ndo concorréncia, desde que haja remu-
nerag¢io adequada. Quando nio formatada de forma adequada, cldusulas de nio
concorréncia geralmente sio declaradas nulas em juizo™.

Com efeito, tais cliusulas de limitagio excessiva ferem preceitos consti-
tucionais como o jd mencionado artigo 5°, inciso XIII, da Constitui¢do Federal.
Como leciona José Afonso da Silva, tal dispositivo “confere liberdade de escolha

de trabalho, oficio e de profissio”, assim como “a liberdade de exercer o que for
escolhido™".

[18] RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional do Trabalho da 12 Regido. Processo: 0131300-
08.2009.5.01.0070. Relator: Evandro Pereira Valadio Lopes. Data de publicagio: 25/10/2010.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. ARR - 217- 05.2010.5.09.0006. Relator: Cliudio
Mascarenhas Brandio. Data de publicagio: 12/05/2017.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. AgR-E-ED-RR - 1948-28.2010.5.02.0007. Data
de Julgamento: 31/03/2016, Relator Ministro: Mdrcio Eurico Vitral Amaro, Subse¢io I
Especializada em Dissidios Individuais, Data de Publicagio: 08.04.2016.

[19] SILVA, José Afonso da. Comentdrio contextual 2 constituigio. 4a edi¢do. Sdo Paulo:
Malheiros, 2007, p. 108.



Além disso, existem ainda cldusulas que determinam que o artista nio
aparecerd em programa patrocinado por um concorrente de um patrocinador da
obra audiovisual ou de qualquer empresa do grupo. A inser¢io de tal cliusula com
tanta abrangéncia, além de novamente violar o preceito constitucional do artigo 5¢,
inciso XIII, esbarra em uma questio pritica muito importante: raramente o artista
sabe quem estd patrocinando o programa que foi convidado a participar. Como
entdo imputar tais obrigagdes ao artista e expd-lo a responsabilizagio civil se ele
nem sequer tem acesso a tais informagdes?

8. DESEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

Além da cldusula de prioridade/exclusividade que pode afetar, e muito,
a condi¢do econdmica do artista, os contratos dos players em caso de obra audio-
visual seriada estabelecem que, para temporadas subsequentes, a majoragio da re-
muneragio do artista nio poderd ser superior a 5% ou 10% do valor recebido na
temporada anterior. Tal limitagdo nao se encerra no aumento da remuneragio, pois
raramente esses contratos permitem a inclusio de cliusula de reajuste do valor pelo
indice de corregio monetria.

Em um cendrio onde a inflagio do pais tem atingido 1% (um por cento)
a0 més, tal onerosidade excessiva acarreta, a nosso ver, o desequilibrio econémico-
-financeiro do contrato, violando importantes preceitos do Cédigo Civil, como a
boa-fé objetiva e fungio social do contrato, dos quais trataremos em seguida.

A obrigatoriedade de aceitagio da cldusula com aumento miximo de
10% (dez por cento), ndo condiz com a realidade dos projetos. Em primeiro lugar ¢
importante mencionar que muitas vezes o produtor de elenco, ao convidar o artista
para participar da produgio, j4 informa que o projeto ¢ de baixo orgamento. Assim,
muitas vezes o artista assina um contrato por um valor aquém daquele que lhe ca-
beria tendo em vista o baixo orgamento do projeto. Ocorre que, na hipdtese de ha-
ver segunda temporada, que serd realizada apenas porque a primeira foi bem aceita
pelo publico e obteve sucesso comercial, a condi¢io do projeto serd outra. Haverd
novos aportes financeiros provenientes de patrocinadores os quais, em razio do
sucesso da série, terdo interesse em associar suas marcas a obra audiovisual através
de patrocinio ou de ag6es de merchandising/product placement, o que ocasionard
o0 aumento no valor total do or¢amento da série.



No entanto, ao artista, certamente um dos principais responséveis pelo
sucesso da obra audiovisual, caberd apenas um aumento infimo de 5% ou 10% de
sua remuneragio, sem reajuste, que jd foi estabelecido no contrato anterior.

Lembre-se que a série provavelmente serd exibida em mais de 150 pai-
ses, podendo ser comercializada por todo o periodo de prote¢do autoral da obra
em cada pafs, de forma que a condi¢io de que nenhuma remuneragio mais serd
auferida ao artista durante todo esse periodo demonstra um enorme desequilibrio
econdmico-financeiro. Vé-se uma situagio em que todos os ganhos sio voltados ao
player/produtora, enquanto ao artista, resta, apenas a obrigacio de participar da
préxima temporada, sem aumento signiﬁcativo mesmo que o sucesso da série se
deva, em grande parte, por sua participagio.

Naturalmente que o sucesso da série, 0 aumento de aportes no orgamen-
to da obra, a chegada de novos patrocinadores bem como outros tantos fatores que
alteram as condi¢oes do contrato anterior, justificam a necessidade de ajustes no
contrato a fim de se evitar o desequilibrio econdémico financeiro do contrato.

Vale lembrar que o art. 478 do Cédigo Civil trata da onerosidade ex-
cessiva, que revela uma perda substancial do equilibrio financeiro do contrato,
rompendo a base contratual e ensejando a corre¢io pelo sistema juridico®. Nio s6,
conforme nos ensina Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery*":

A Onerosidade Excessiva, que pode tornar a prestagio desproporcional rela-
tivamente ao momento de sua execugdo, pode dar ensejo tanto a resolugdo do
contrato (CC 478), quanto ao pedido de rescisdo de clausula contratual (art.
317), mantendo-se o contrato. Esta solugio é antorizada pela aplicagio, pelo
Juiz, da ddusula geral da fungio social do contrato (CC 412) ¢ tambeém da
cdusula geral da boa-fé objetiva (CC 422). O contrato é sempre, ¢ em qual-
quer circunstiancia, operagio jurzdz'co—ewnémz’m que visa garantir ambas as
partes o sucesso de suas lidimas pretensoes. Ndo se identifica, em nenbuma
hipdtese, como mecanismo estratégico de que se poderia valer uma das partes,
para oprimir ou tivar proveito excessivo de outra. Essa ideia de socialidade do
contrato estd impregnada na consciéncia da populagio, que afirma constante-

mente que o contrato sé ¢ bom quando é bom para ambos os contratantes

[20] BRASIL. Tribunal de Justica de Minas Gerais. AC 1.0024.04.420663-9. Ementa:
Embargos do devedor — Fato superveniente e imprevisivel - Onerosidade excessiva.

[21] JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. O Cédigo Civil Anotado e
Legislagdo Extravagante. 22 Edi¢do, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 358.



Portanto, devem lembrar os artistas que o direito brasileiro admite um
sistema de revisio no caso de desequilibrio contratual, desproporgio na prestagio
e quebra da fungio social do contrato.

9. BOA-FE OBJETIVA

De acordo com Fldvio Tartuce, ao citar Karl Larenz, a boa-fé objetiva é
relacionada aos deveres anexos ou laterais de conduta, que sio deveres inerentes a
qualquer contrato sem a necessidade de previsio no instrumento: dever de cuida-
do; dever de respeito com a outra parte; dever de informar; dever de transparéncia;
dever de colaboragio/cooperagio; dever de confianga; dever de agir honestamente e

dever de lealdade e probidade®.

Como jd abordamos em outro trabalho, a violagio de referidos deveres
“periféricos” gera a violagdo positiva do contrato, representando uma nova moda-
lidade de inadimplemento, em que a responsabilidade ¢ objetiva — entendimento
esse refor¢ado pelo Enunciado 24 do CJF/STJ*.

De acordo com Carlos Roberto Gongalves*, o Cédigo Civil de 2002,
confere a boa-fé trés fungdes: a fungio de interpretagio (art. 113 do CC), segundo
a qual os contratos devem ser interpretados conforme a boa-fé objetiva, ou seja,
da maneira mais favordvel a quem esteja de boa-fé; a fungio de controle (art. 187
do CC), segundo o qual aquele que viola a boa-fé objetiva no exercicio de um di-
reito contratual comete abuso de direito (configurando-se, portanto, hipdtese de
nulidade de clausula contratual); ou fung¢do construtiva de deveres anexos ou de
prote¢io; e fungio de integragio (art. 422 do CC), segundo a qual a boa-fé objetiva
deve integrar todas as fases contratuais: fase pré-contratual, fase contratual e fase
pds-contratual.

[22] TARTUCE, Flévio. Direito civil 3. Teoria geral dos contratos e contratos em espécie.10.
ed. Sdo Paulo:
Método, 2015. p. 94.

[23] SANTOS, Arthur Deucher Figueiredo. Principios, cldusulas gerais e conceitos vagos:
diferengas entre os institutos e critérios para colmatagio dos respectivos contetidos. In: Revista
de Direito Privado | vol. 85/2018. Revista dos Tribunais. P. 59.

[24] GONCALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Contratos e atos unilaterais. 11.
ed. Sio Paulo:

Saraiva, 2014. p. 56.



Verifica-se, portanto, que a boa-fé objetiva nio ¢ somente um conceito
indeterminado na legislagio brasileira, mas sim uma ferramenta de exercicio de di-
reito que perpassa por todos os momentos da contratagio, devendo ser lembrado
na negociagio de contratos com os players.

10. FUNCAO SOCIAL DO CONTRATO

Os contratos devem desempenhar um papel na sociedade, representan-
do um meio de negociagio sadia de seus interesses e nio uma forma de opressio®,
devendo-se atentar ao seu fator externo, e nio apenas interno, ante o interesse de
toda a coletividade, zelando, em especial, pelo equilibrio econdmico-financeiro do
negdcio juridico.

O art. 5¢, XXIII, da Constituigdo Federal, segundo o qual a propriedade
atenderd a fungio social, teve forte influéncia na configuragio do art. 421 do CC:
posiciona o Estado enquanto detentor de forga para equilibrar os interesses das
partes, empoderando a atuagio e elasticidade interpretativa do juiz.

No entanto, a fungio social do contrato nio representa a natureza ¢ a
razdo de ser do contrato, mas sim um fator limitador da autonomia de vontade e do
pacta sunt servanda. A limitagio da liberdade no estabelecimento do contetido dos
contratos nio ¢, segundo a Profa. Teresa Arruda Alvim, pura e simplesmente nio
gerar efeitos indesejdveis no 4mbito social, mas sim o fato de que o contrato deve
ser, em si mesmo, positivo para a sociedade, e nio apenas deixar de gerar mal. Isso
porque a cldusula geral do art. 421 do CC ¢ restritiva (contratos nio devem gerar
influéncia negativa na sociedade) e regulativa (os contratos devem ser concebidos
de modo a gerar bons frutos para a sociedade). E dizer: ndo se trata somente de mera
restri¢do a liberdade de contratar, mas de uma orientagio de como contratar.

Tal como a boa-fé objetiva, o exercicio da fungio social do contrato deve
ser considerado quando da celebragio de contratos com os players.

[25] ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Uma reflexio sobre as “cléusulas gerais” do
Cédigo Civil de 2002: a fungio social do contrato. Revista dos Tribunais, v. 831, jan. 2005.
p. 63.
[26] ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Uma reflexio sobre as “cléusulas gerais” do
Cédigo Civil de 2002: a fungio social do contrato. Revista dos Tribunais, v. 831, jan. 2005.
p. 64.



11. DIREITOS CONEXOS: PANORAMA
LEGISLATIVO E AUSENCIA DE PAGAMENTO

Conforme Eliane Y. Abrio, os direitos conexos assim sio definidos:

“Os direitos conexos sio, na realidade, os direitos exercidos erga omnes nio
pelos tradicionais criadores de obra intelectual, como o escritor, o compo-
sitor, o arquiteto, mas pelos intérpretes dramidticos e musicais, os produto-
res fonograficos e as empresas de radiodifusio, que ddo nova vestimenta,
nova forma, novas releituras das obras criadas pelo autor pessoa fisica, com
aintrodugio seja de outros recursos criativos seja de meios tecnoldgicos que

atinjam novos sentidos ou novos publicos”. 7.

A Constituigdo Federal, no art. 59, inciso XX VIII, alineas “a” e “b”, tam-
bém regulou os direitos conexos, assegurando protegio as participagdes individuais
em obras coletivas e 4 reprodugdo da imagem e voz humanas, além do direito de
fiscalizagio do aproveitamento econdmico das obras que criarem e que participe os
criadores, aos intérpretes e as respectivas associagoes sindicais e associativas.

A Lei 6.533/78, que regulamenta profissoes de artista e de técnico em
espetdculos de diversoes, em seu art. 13, proibe a cessio ou promessa de cessio de
direitos autorais e conexos decorrentes da prestagio de servigos profissionais, sendo
devido ao artista, remunera¢io em decorréncia de cada exibi¢do da obra. Como
bem explica, novamente, Eliane Y. Abrio:

“entre um (lei n. 4.944/66) e outro (lei n. 9.610/98) diploma juridico, como
tentativa de controle de suas proprias obras, os artistas dramdticos conquis-
taram através de um estatuto laboral, a Lei n. 6.533/78, um outro direito:
o de nio ceder os direitos conexos, se decorrentes de uma prestagio regular
de servicos, e o de receberem rendimentos por cada exibi¢io das suas grava-

~ D28
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Dessa forma, estabeleceu-se no mercado brasileiro uma forma de remu-
neragio de direitos conexos ao artista, para cada reexibi¢io da obra que participou,

[27] ABRAO, Eliane Yachouh. Direitos de autor e direitos conexos. Sio Paulo: Editora do
Brasil, 2002. P. 18.

[28] ABRAO, Eliane Yachouh. Direitos de autor e direitos conexos. Sio Paulo: Editora do
Brasil, 2002. P. 197.



ou ainda pela venda da mesma para exploragio no Brasil e no exterior. Assim, toda
vez que uma obra ¢ reexibida, o artista recebe um valor pela reexibigio, bem como
pela venda da obra para exibigdo no exterior.

Com a chegada dos players, esta remuneragio tdo necessiria e fruto da
conquista dos artistas quando da promulgagio da Lei 6.533/78, passou a ser des-
considerada com a obrigatoriedade da cessdo de direitos conexos imposta em todos
os contratos, na forma ji descrita acima, denominada buy out.

Tal cendrio fere, de morte, a Constitui¢do Federal, a Lei n. 9.610/98 ¢ a
Lei. 6.533/78, que asseguram ao artista a prerrogativa do aproveitamento econd-
mico de sua interpretagio. Assim, urgente se faz estabelecer uma regra nos contra-
tos atuais a fim de que a cessdo dos direitos conexos patrimoniais continue a ser re-
munerada conforme praticado no mercado, em cumprimento  legislagio vigente.

12. POSTAGEM EM REDES SOCIAIS

Além das questdes juridicas que os contratos de que vimos falando en-
volvem, normalmente os players nio abrem a possibilidade de negociagio de de-
terminadas questdes de natureza estritamente comercial, como, por exemplo, as
postagens em redes sociais do artista. Os contratos obrigam o artista a fazer diversas
postagens gratuitamente quando solicitado pela produtora/player.

Como se sabe, em um mundo de influenciadores digitais no qual as re-
des sociais sio um canal direto do artista com seu publico, postagens também sio
uma forma significativa do artista auferir rendimentos.

Nos Estados Unidos, por exemplo, em respeito a carreira multimidia do
artista, caminha-se para um consenso no mercado de que a negociagio da divulga-
¢do das obras audiovisuais (“marketing deal”) deve ser realizada separadamente do
contrato de prestagio de servigos do artista (“¢alent deal”).

Saliente-se que quando o artista gosta do resultado do seu trabalho, por
6bvio ele mesmo postard em suas redes. No entanto, este nio pode ser obrigado a
postar, seguindo as diretrizes do player sem receber valores adicionais por isso. Se o
artista ndo ¢ sécio da produtora e nem sequer recebe rendimentos provenientes de
direitos conexos, a obrigatoriedade de promover a obra em suas redes sociais sem



remuneragio adicional, deve ser altamente questionada, tanto do ponto de vista
negocial como juridico.

Em outras palavras, porque ter a obrigagio de dar, sem custo, 4 produto-
ra/player, a divulgagio de seu produto num espago que € exclusivamente do artista?
Se este recebesse receitas provenientes do sucesso da obra audiovisual, certamente
a divulgagio em suas redes sociais particulares poderia ser um item justificivel no
contrato assinado. Entretanto, sem receber rendimentos adicionais, nio hd a justi-
ficativa para tal imposigio abusiva, consistente nas postagens sem qualquer remu-
neragio para tanto.

Finalmente, importante mencionar que a demanda de obrigagio de pos-
tagens nas redes sociais do artista ¢ feita de acordo com a estratégia de comunicagio
do player/produtora, e nem sempre a estratégia destas empresas se adequa a comu-
nicagdo do artista, impactando diretamente o resultado do planejamento de suas
redes sociais.

13. CLAUSULAS RESCISORIAS E MULTAS
ABUSIVAS

Em relagdo as cldusulas rescisérias, os contratos com os players estabele-
cem a possibilidade de rescisio unilateral pela produtora sem pagamento de multa,
com necessidade de pagamento, somente, dos valores proporcionais aos dias traba-
lhados pelo artista.

De acordo com tais cliusulas rescisérias, o player pode, a qualquer tem-
po, dispensar o artista da prestagio de servicos sem motivo justo e sem pagamento
de multa por término antecipado.

Frise-se que o artista muitas vezes ndo aceita novos trabalhos porque estd
comprometido contratualmente com o player e tem a expectativa de receber a justa
remuneragio pela prestagdo de servigos e pela exclusividade, pelo menos durante o
periodo de filmagens, de maneira que a rescisdo imotivada, além de o artista deixar
de receber por tal, possivelmente ele, também, terd deixado de aceitar outras opor-
tunidades de trabalho em razio do contrato firmado, de maneira que o prejuizo
pode ser ainda muito maior do que apenas a perda do valor daquela contratagio.



Com relagdo as multas estipuladas no contrato, o desequilibrio também
¢ nitido, ji que, de um lado, sdo estipuladas diversas penalidades para o artista, en-
quanto, por outro lado, para o player raramente estipulam-se penalidades, a ndo ser
por atraso de pagamento.

E, muito embora a produtora/player, unilateralmente decida por rescin-
dir o contrato, ainda assim se continua a se utilizar da imagem e som de voz do
artista, na obra.

Nesse sentido, entendemos importante que se estabeleca que, em caso
de rescisdo unilateral pelo player/produtora, independentemente do pagamento
proporcional das didrias de trabalho efetivamente prestados pelo artista, faz-se ne-
cessirio, também, o pagamento do guantum equivalente a 70% (setenta por cento)
do valor integral do contrato terminado, aliquota essa normalmente auferida como
remuneragio pela cessdo dos direitos conexos, restando 30% (trinta por cento) para
a remuneragio da prestagio de servicos. Dizemos isso, pois, independentemente
de quantos dias o artista prestou servigos, sua imagem e som de voz permanecerio
na obra, para sempre, sendo certo que essa obra continuard sendo explorada pelo
player por todo o periodo de vigéncia de protegio legal.

José Carlos Costa Netto, em seu parecer acerca da “inter-relagdo de ne-
gocios relativos a prestagdo de servigo, direito autoral e de imagem em obra audiovi-
sual”, trata do tema da proporcionalidade do pagamento de prestagio de servigos
vs. cessdo de direitos™:

“(...) ressaltando-se o que serd objeto especifico do (...) principio da auto-
nomia da vontade dos contratantes — gue poderio adotar, dentro da ordem

Jjuridica vigente, as regras que lhes convierem —, entendemos que:

- nas hipéteses de prestagio de servigos sob regime de emprego, ou mesmo
na prestagio sem vinculo empregaticio mas onerada com o regime de exclu-
sividade profissional, ¢ razodvel a conclusio de que possam se equivaler as
remuneragdes entre: a prestagio do servigo (com exclusividade) ou laboral
de um lado (50%) e a remuneragio autoral, incluindo o uso da imagem (%o
caso de artista intérprete ou executante) de outro (50%); e

- nas demais hipdteses (inexisténcia de regime de emprego ou exclusivida-
de profissional), é razodvel que essa proporcionalidade seja modificada com
uma parte substancialmente maior que corresponda aos direitos autorais e

de imagem e uma parte substancialmente menor a ser atribuida pela remu-

[29] Ob. Cit., p. 116-117.



neragdo do servi¢o em si, cabendo s partes contratantes, no pleno exercicio
de sua autonomia de vontade, deliberar consoante a especificidade de cada
caso, de conformidade com as regras gerais contratuais do Direito Civil”

Esse mesmo autor também propoe um ajuste de referido percentual com
base no grau de exposi¢io e/ou importincia do artista intérprete na obra audiovi-
sual®. Segundo o autor:

“o ator consagrado, que é mais exposto na exibi¢io e difusio em obra audio-
visual, por sua substancialmente maior contribui¢io na repercussio econd-
mica dessa obra, fard jus a uma retribui¢io autoral (conexa) condizente, ou
seja, proporcionalmente maior — ou, no minimo, equz’valmte —do que asua
remuneragio laboral ou pelo servi¢o em si, enquanto o mesmo nido deverd
ocorrer em relagio a0 autor iniciante ou com pouca notoriedade e discreta
exposi¢do na obra, quando, portanto, a verba laboral serd proporcionalmen-
te mais significativa do que a autoral”.*!

14. CLAUSULA DO JUIZO ARBITRAL

A arbitragem ¢ um instituto que vem tomando forga, no Brasil, nos ul-
timos 30 anos. Trata-se de uma forma de resolugio de conflitos que versem sobre
direitos, exclusivamente, patrimoniais. E um método mais célere do que o processo
ajuizado perante o Poder Judicidrio e que tende a ser julgado por profissionais mais
especializados na matéria objeto do conflito.

A arbitragem ¢ fruto do liberalismo que se houve por bem adotar no
Ambito dos contratos — em 4mbito mundial -, e resulta do consenso das partes
contratantes na escolha de uma jurisdi¢do privada (e ndo daquela decorrente da so-
berania do Estado) para dirimir suas controvérsias. A arbitragem mostrou-se, assim
como se mostra, importante para, entre outros fatores, a diminuigio do excessivo
volume de processos que assola o Poder Judicidrio®.

[30] Ob. Cit., p. 119.
[31] Ob. Cit., p. 119.

[32] BELLOCCHI, Mircio. Precedentes vinculantes e a aplicagdo do direito brasileiro na
convengio de arbitragem. Sio Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 87.



No entanto, a arbitragem ¢ um procedimento que, normalmente, envol-
ve altos custos, principalmente se considerarmos as cimaras de arbitragem que tém
sido eleitas pelos players, tais como a CCI (Cimara de Comércio Internacional),
onde processos, a depender do valor envolvido, podem chegar a custar mais de 200
(duzentos) mil ddlares.

Importante salientar que pouquissimos sio os artistas que podem arcar
com custos dessa monta, inviabilizando a pritica de arbitragem e o acesso  justica
por parte do artista.

Além disso, como visto acima e como leciona a doutrina especializada
(Francisco José Cahali), direitos nio patrimoniais e indisponiveis (aqueles direitos
sobre os quais seu detentor nio pode dispor) sio excluidos do juizo arbitral®.

Como direitos morais de autor sio considerados indisponiveis, diversos
dos tépicos levantados acima nio podem ser resolvidos através de arbitragem, e
sim, exclusivamente, pelo Poder Judicidrio.

Assim, a depender da matéria objeto do conflito, as partes poderio estar
diante de uma cldusula de contratagio de arbitragem que ¢ invilida para tanto,
hipdtese em que o interessado poderd e deverd acessar o Judicidrio.

15. CONCLUSAO

Com a chegada dos players no mercado brasileiro, novas formas de con-
tratagdo também surgiram. Apds a andlise acima, verifica-se que diversos conceitos
norte-americanos foram transplantados para o contexto brasileiro, sem adquirir re-
cortes geogréificos importantes, especialmente trazidos para o contexto de um pais
de mercado e legislagdo tio diversa.

Portanto, nossa preocupagio ¢ alertar e demonstrar os equivocos e in-
congruéncias — muitas vezes involuntdrias — dos players, e tentar reequilibrar as
relages juridicas entre as partes. Para tanto, procuramos formular os itens que
desequilibram e instabilizam essa relagdo, apontando alguns pontos passiveis de
questionamento por parte dos artistas.

[33] CAHALI Francisco José. Curso de arbitragem. 4a edi¢do. Sio Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014, p. 112.



Sem a devida utilizagio de mecanismos juridicos adequados, cria-se um
mercado que infringe o conceito de seguranga juridica através da qual estabilizam-
-se as expectativas de comportamento, que, por sua vez, “constituem as bases do
desenvolvimento de uma seguranga juridica que permite aos destinatirios do di-

reito calcular as consequéncias do comportamento préprio e do comportamento
alheio™*.

Ao celebrar contratos que flagrantemente violam o direito brasileiro,
provoca-se dano nio sé aos artistas, mas também aos préprios players/produtoras,
os quais ficam sujeitos a responsabilidade civil em a¢Ges judiciais.

Além das limitages aqui discutidas, esse tipo de relagdo contratual, além
de causar insatisfagio, prejudica a formagio de um mercado saudével, colaborativo
e equilibrado.

E necessario aplaudir todo o movimento de investimento que tais players
tem trazido a cultura do Brasil, porém, nio se deve esquecer que o respeito a legis-
lago brasileira, ao principio do equilibrio contratual e as conquistas obtidas pelos
participantes do setor, sdo fundamentais para o desenvolvimento do mercado.

“Mas, dentro de um Mundo em que tudo muda continuamente, haverd algu-
ma realidade que perdure e permanega? Haverd alguma realidade estdvel?

[34] OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Seguranca juridica: previsibilidade. In Seguranga
juridica no Brasil. Sio Paulo: RG, 2012, p. 190.

[35] JUNIOR, Goffredo da Silva Telles. Direito quintico, ensaio sobre o fundamento da
ordem juridica. 7. Ed. Sio Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003, p. 178.



DESENHO INDUSTRIAL: REVISITANDO
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1. INTRODUCAO.

O desenho industrial ¢ um dos institutos juridicos mais versdteis e im-
portantes para as diversas atividades empresariais. A simplicidade de protegio, com
a unido das dimensdes artisticas e industriais, tem elevado o potencial deste insti-
tuto a ser uma das principais alternativas para proteger a criatividade empresarial
contemporinea em suas diversas formas, preenchendo lapsos de institutos juridi-
cos vinculados as atividades empresariais mais tradicionais como patentes e mode-
los de utilidade. Particularmente o ambiente online, virtual e inclusive vinculado a

[1] Cldudio Roberto Barbosa - Sécio de Kasznar Leonardos. Advogado. Agente da
Propriedade Industrial Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de Sio Paulo -
USP. Doutor em Direito Comercial pela Universidade de Sio Paulo — USP; Mestre em Direito
Internacional pela Universidade de Sio Paulo — USP; Mestre em Direito da Propriedade
Intelectual pela George Washington University Law School — Washington, DC. Membro da
Associagio Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI; membro da Associagio
Brasileira da Propriedade Intelectual — ABPI; membro da ITechLaw. Contato: claudio.
barbosa@kasznarleonardos.com.



sistemas baseados em blockchain? e desenvolvimentos no metaverso® sio ambientes
promissores para criagdes potencialmente ancoradas no desenho industrial.

Apesar do enorme potencial do desenho industrial, alguns cuidados na
discussio juridica devem ser tomados, tanto em questdes ligadas a sua concessio
(nulidade), quanto nas questdes ligadas 4 sua protegio (infragio). Com a falta de
uma modernizagio o instituto juridico “desenho industrial” tem se distanciado do
“desenho industrial” enquanto ciéncia autdnoma (ou design) em suas novas fron-
teiras envolvendo inovagdes, servigos e ambientes virtuais*. Sem a pretensio de re-
discutir o instituto juridico, o presente artigo visa tragar linhas pelas quais o escopo
de prote¢io do desenho industrial fique mais claro, permitindo um alinhamento
sobre os pontos que devem ser discutidos nas instancias administrativas, a¢des de
nulidade e ag6es de infragio, evitando um subaproveitamento do potencial de pro-
te¢do e, sob um viés otimista, uma modernizagio do instituto.

2. DESENHO INDUSTRIAL

Nio ¢ de hoje que a propriedade intelectual ¢ considerada disciplina au-
tonoma. Adota-se como marco normativo desta autonomia o tratado internacio-
nal que estabeleceu a Organizagio Mundial da Propriedade Intelectual em 1967 e,
inegavelmente, a disciplina evoluiu de forma avassaladora desde entdo. Nesta evolu-
¢do permanece uma discussio ainda anterior ao préprio tratado internacional que
consagrou a propriedade intelectual: os entrelagamentos de direitos que emanam
de institutos juridicos e com natureza juridica diversa. Neste sentido a criagio de

[2] “4 blockchain (também conbecido como “o protocolo da confianga”) é uma tecnologia de
registro distribuido que visa a descentralizagdo como medida de seguranga. Sio bases de registros
e dados distribuidos e compartilbados que tém a fungio de criar um indice global para todas
as transagoes que ocorrem em um determinado mercado.” Cf. https://pt.wikipedia.org/wiki/
Blockchain. Acesso em junho /2022.

[3] “Metaverso ¢ a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta
replicar a realidade através de dispositivos digitais. Eum espago coletivo e virtual compartilhado,
constituido pela soma de “realidade virtual”, “realidade aumentada” e “Internet”. Este termo
foi cunhado pela primeira vez na obra “Nevasca”, de Neal Stephenson, langada em 1992.” Cf.
«The fairyland of Second Life: Virtual social worlds and how to use them>» (em inglés). 2009.
Cf. https://pt.wikipedia.org/wiki/Metaverso. Consultado em 19 de junho de 2022.

[4] Avendaiio, L. E. C. Resgate do protagonismo do desenhista industrial por meio da gestio
do design. PosFAUUSP, [S. I.], n. 17, pp. 34-45, 2005. Disponivel em: https://www.revistas.
usp.br/ posfau/article/view/43398. Acesso em: junho / 2022.



uma marca pode incorporar questdes autorais do seu criador, se a marca identificar
uma pessoa, também incorporard questdes relativas ao direito de personalidade,
tudo isto sobre o pano de fundo da regulamentagio de sinais distintivos e da con-
corréncia. A prépria patente enquanto instituto juridico também aproveita ele-
mentos do direito de personalidade quanto a identificagio do inventor e tem uma
interrelagdo com vérios outros institutos juridicos.

Observando este entrelagamento de institutos vinculados a questoes de
personalidade’, direitos reais® e relagdes concorrenciais, verifica-se que o desenho
industrial ¢ tdo ou mais complexo que os demais institutos da propriedade intelec-
tual. Como mencionado, incorpora caracteristicas singulares € importantes para a
econdmica contemporinea porém acaba sendo engessado por questdes normati-
vas. Além disto, sua andlise juridica muitas vezes ¢ limitada, sendo examinado em
comparagdes simplistas entre desenhos anteriores, mantendo-se mesmo em dis-
cussdes de infragio escopos bastante limitados, desconsiderando-se importantes
aspectos da novidade, originalidade, desenvolvimento e a fungio da criagio, sem
mencionar a limita¢do ao reconhecimento de seu criador.

2.1. Desenho Industrial e Design

O desenho industrial tem um aspecto tnico quando comparado com
patentes de invengio, modelos de utilidade e, sob certo aspecto, com o direito de
autor. Patentes e direitos autorais sio institutos juridicos estudados sob diversos
prismas, abrangem diversas 4reas do direito inclusive econdmicos’, mas sdo intrin-

[5] Cerqueira, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. [22 Ed., Rev. e atualizada por
Luiz Gonzaga do Rio e Verde, e Jodo Casimiro Costa Neto.] - Sdo Paulo : RT, 1982. pp. 119-
120. (“Em obra anterior, publicada em 1931, manifestamos opinido contriria a doutrina da
propriedade intelectual, deixando transparecer as nossas preferéncias pela teoria do direito sobre
bens imateriais. Prosseguindo, porém, no estudo da natureza do direito de autor, para logo nos
convence[r[mos do erro em que haviamos incorrido, ¢ ainda hoje mantemos a opinido de que tal
direito é de natureza real e se classifica como propriedade.”).

[6] Silveira, Newton. A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei
ne 9.279/96). Sio Paulo, Saraiva : 1996. p. 15 e ss. e Leonardos, Gabriel F. Tributagio
da transferéncia de tecnologia. Rio de Janeiro : Forense, 1997. pp. 69-70. (“O direito da
propriedade industrial é um ramo (por vezes também chamado de “Direito Industrial”) do
Direito Comercial. A propriedade industrial tem diversos pontos de contato com o direito de
autor, normalmente tratado como uma subdivisio do Direito Civil. O direito de autor cuida da
propriedade literdria, cientifica e artistica que em conjunto com a propriedade industrial compde
a chamada propriedade imaterial ou intelectual.”).

[7] Historicamente a vertente de anélise econémica do direito surgiu nos anos sessenta e setenta
nos Estados Unidos, especialmente a partir das obras de Gary Becker, Ronald Coase, Gui



secamente institutos juridicos. N4o existe uma discussio isolada sobre a disciplina
de “invengdes” ou uma disciplina sobre “autoria”, ainda que existam matérias so-
bre inovagio e criagio. O desenho industrial além de sua parcela de interdiscipli-
naridade juridica, representa uma disciplina autbnoma, uma ciéncia identificada
como “desenho industrial” (ou design).

Desnecessdrio frisar a conclusio de que os fundamentos do instituto ju-
ridico “desenho industrial” devem estar alinhados com os do “desenho industrial”
enquanto ciéncia. Esta ambivaléncia nominativa pode, ou nio, ser benéfica. Pelo
lado positivo, ajudard se as forgas positivas das duas acepgdes coincidirem. Com
a coincidéncia, conceitos e discussdes da ciéncia beneficiam o instituto impulsio-
nando o objetivo tnico. Por outro lado, a divergéncia de objetivos e fundamentos
poderd dificultar a compreensio da ciéncia e do instituto juridico, se existir uma
imprecisio terminoldgica (ou, ainda, ontoldgica), ou mesmo uma incongruéncia.
Neste sentido, enquanto a ciéncia vinculada ao desenho industrial permeia diversas
dreas de inovagdo, o instituto juridico fica preso a tendéncias e formalidades.

Uma importante referéncia ao desenho industrial (em sua dupla acep-
¢d0) estd na obra de Newton Silveira a qual aponta limites deste instituto face ao
direito autoral em diversos trabalhos, apontando que “a le: reservava a expressio
desenho industrial aos desenhos de ornamentagdo planos on bidimensionais, utili-
zando-se para as formas tridimensionais da designagdo modelo industrial, sempre,
entretanto, dando destaque ao seu cardter ornamental™. Avanga na definigio es-
clarecendo que atualmente “a expressio desenho industrial néo se reduz as formas
bidimensionais, nem ao cardter meramente ornamental, abrangendo esse conceito as
formas tridimensionais de cardter expressivo, devendo incluir até as formas que con-
ferem maior utilidade e conforto para o usudrio (campo da técnica) e a comunicagdo
visual™.

O conceito acima proposto, que engloba formas bi ou tridimensionais,
conferindo um valor (utilidade e conforto) acrescido de um padrio visual estd em
permanente evolugio. A prépria associagio internacional voltada ao estudo do de-
sigh mudou seu entendimento (e foco) de quando ainda era denominada ICSID

Calabresi, Frank Michelman e Richard Posner. A bibliografia sobre o assunto ¢ extensa. Como
fundamento inicial pode-se apontar Coase, R. The firm the market and the law. e, também,
Posner, Richard, Economic analysis of law. Little Brown, Boston, 1986. 3¢ Ed. Cf. também
sobre aspectos especificos da propriedade intelectual: Marques, J.P. Remédio. Propriedade
intelectual e interesse publico. /. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, Coimbra, V. 79 (2003), pp. 298-299.

[8] Silveira, Newton. Direito de autor no Design. Sio Paulo : Saraiva, 2012. p. 40.
[9] Silveira, Newton. Id. p. 41.



(International Council of Societes of Industrial Design) para o atual, passando-se a
chamar WDO (World Design Organization) desde 2017. Esta associagio € a res-
ponsével pelo balizamento do desenho (design) industrial. A defini¢do cldssica da
ICSID (WDO) defendida por Tomds Maldonado em 1969: “O design industrial ¢
uma atividade criativa que consiste em determinar as propriedades formais dos ob-
Jetos produzidos industrialmente. Por propriedades formais ndo se entende somente
as carvacteristicas exterioves, mas, sobretudo, as Velzzgo‘es funcz’onm’: e estruturais que
fazem com que o objeto tenha uma unidade coerente tanto do ponto de vista do pro-
dutor quanto do usudrio. Ao design industrial estende-se a adogdo de todos os aspec-
tos do ambiente humano condicionados pela produgio industrial”. Esta defini¢io
apontava como coeréncia e fundamento o usudrio, sendo este o destinatdrio dos
aspectos funcionais e estruturais do desenho industrial.

A defini¢do de 1969 continuou sua evolugio, desaguando na versio
atualmente adotada pela WDO, buscando um sentido final de inovagio em seu
sentido mais amplo: “O Desenho Industrial é um processo estratégico de solugio de
problemas que impulsiona a inovagdo, constroi o sucesso dos negocios e leva a uma
melhor qualidade de vida por meio de produtos, sistemas, servigos e experiéncias ino-
vadores. O Design Industrial preenche a lacuna entre o que é ¢ o que é posstvel. E uma
profissdo transdisciplinar que aproveita a criatividade para resolver problemas e co-
criar solugoes com a intengdo de melborar um produto, sistema, servigo, experiéncia on
negdcio. Em sua esséncia, o Desenbo Industrial oferece uma maneira mais otimista
de olbar para o futuro, reformulando os problemas como oportunidades. Ele conecta
inovagdo, temologz’a, pesquisa, nego’cz'os e clientes para fomecer novo valor e vanta gem
competitiva nas esferas econdmica, social e ambiental.”"

[10] Maldonado, Tomds. In: https://wdo.org/about/definition/industrial-design-definition-
history/ (Acesso ao site: junho de 2022) (“Industrial design is a creative activity whose aims
is to determine the formal qualities of objects produced by industry. These formal qualities are
not only the external features but are principally those structural and functional relationships
which convert a system to a coberent unity both from the point of view of the producer and the
user. Industrial design extends to embrace all the aspects of buman environment, which are
conditioned by industrial production.”).

[11] WDO. World Design Organization. “Industrial Design is a strategic problem-solving
process that drives innovation, builds business success, and leads to a better quality of life through
innovative products, systems, services, and experiences. Industrial Design bridges the gap between
what is and what’s possible. It is a trans-disciplinary profession that harnesses creativity to resolve
problems and co-create solutions with the intent of making a product, system, service, experience
or a business, better. At its heart, Industrial Design provides a more optimistic way of looking
at the future by reframing problems as opportunities. It links innovation, technology, research,
business, and customers to provide new value and competitive advantage across economic, social,
and environmental spheres.”. In: https://wdo.org/about/definition/ (Acesso ao site: junho de
2022)



Observa-se, consequentemente, que a visio atual do “design industrial”
(ciéncia) é aberta e foca na experiéncia do usudrio, sem enderegar questdes formais,
adotando uma visio cada vez mais humanista. Por outro lado a protegio ao “de-
senho industrial” é naturalmente vinculada s normas juridicas, acarretando um
distanciamento entre os conceitos, pois as normas juridicas tém uma limitagio
evolutiva quanto 2 registrabilidade, além da dificuldade em ampliar seu escopo de
protegio. Todavia, mesmo sendo compreensivel a existéncia de limitagdes juridicas
a protegio, uma definigio clara quanto aos requisitos de registrabilidade e infragio
podem trazer avangos importantes, particularmente em aspectos que recompen-
sem o criador pelos avangos trazidos na inovagdo, na melhora de produtos, siste-
mas, servigos, experiéncias e negdcios, tal e qual a moderna acep¢io do desenho
industrial.

2.2. Breve Contorno Juridico do Desenho Industrial

A origem da discussio juridica do desenho industrial no Brasil, como
outras questdes de propriedade intelectual, acompanhou o contexto internacio-
nal, sendo expressamente reconhecida pelo Decreto n.2 24.507, de 29 de junho de
1934. Gama Cerqueira em seu Tratado abordava com profundidade a questio da
dupla protegio e o limiar técnico — estético do desenho industrial, esclarecendo
que o desenho industrial permanecia em uma zona intermedidria entre a proprie-
dade artistica e a industrial, uma zona cujos limites e fronteiras seriam de dificil
identificagio™.

Isto leva ao permanente debate sobre a superposi¢io de protegdes, con-
ceito preferivel ao de “dupla protegdo”, j existente no direito estrangeiro e nacional
desde o século XIX, e que continua a despertar controvérsias. Contudo, salvo legis-
lages que enderecam questdes especificos (como a de cultivares) o direito brasilei-
ro tende a aceitar a coincidéncia das prote¢des (em uma mesma criagio) cada qual

[12] Cerqueira, Gama. (“Apenas entre as obras de arte pldstica e os desenhos e modelos industriais
hd certa afinidade, resultante do cunho artistico destas criagoes e do fato de se caracterizarem,
também, como criagoes de forma. Dai entenderem alguns autores que, entre a propriedade
literdria, cientifica e artistica ¢ a propriedade industrial, existe como que uma zona grigia,
onde elas se fundem. Sem divida, parece haver entre a propriedade artistica e a propriedade
industrial uma zona intermedidria, onde se situam as criagoes que participam, ao mesmo tempo,
da natureza das obras de arte e dos caracteristicos das produgées industriais, como se dd com os
desenhos e modelos industriais, nio se podendo saber, como dizem alguns escritores, onde finda
a arte ¢ comega a indistria. Mas os desenbos ¢ modelos industriais e as obras de arte pldstica
¢ decorativa, como veremos a seu tempo, dz'stl'nguem-_ve por caracteristicos pro’prz'a,r, apesar dos
que lhes sdo comuns, tornando possivel tragar-se nitidamente o limite entre os dois ramos da
propriedade imaterial.”).



em sua especialidade. O criador de uma obra intelectual que, posteriormente venha
a se tornar um sinal distintivo, serd o autor daquela criagio, independentemente do
posterior registro dela como marca'?, o mesmo ocorre com o desenho industrial'“.
A separagio das fungoes de identificagdo, estéticas e funcionais torna possivel a pro-
te¢do das criagdes em cada dimensio especifica®.

Como ji apontado por Gama Cerqueira, uma obra artistica aplicada a
um objeto ou inserida em um aplicativo eletronico nio perde suas caracteristicas
estéticas. Em outras palavras, a reprodugio da obra sistematicamente nio elimina
as caracterfsticas estéticas da obra. Por outro lado, a natureza juridica dos institutos
vinculados a propriedade intelectual é considerada propriedade’®. E, como pro-
priedade, sujeita aos controles normativos correspondentes, como os j4 mencio-
nados institutos da licenga compulséria'” quanto as criagdes industriais, pelo “fazr
18 na drea do direito de autor, pela limitagio a exclusividade dos sinais distinti-
vos e, no 4mbito concorrencial, pelos abusos de posi¢ao dominante e restri¢oes a
condutas especificas. Assim o uso indevido da propriedade — como em qualquer
outra situagdo — acarreta o controle vinculado ao cerceamento de seu uso (se abu-
sivo) e a necessidade de atengdo ao interesse social. Como ndo poderia deixar de ser

use

[13] Como contraponto, cf. Abrio, Eliane. Direitos de autor e direitos conexos. 2¢ Ed. Sio
Paulo : Migalhas, 2014.

[14] Schmidt, Lélio Denicoli. Marcas: Aquisigdo, Exercicio e Extingio de Direitos, 22 ed.,
pp- 217/218. (“(...) as formas ornamentais de um produto ou de sua embalagem (...) gozam
de protegio tripla, sob a dtica do desenbo industrial, da marca ou da repressio a concorréncia
desleal.”). Cf. também (TJ-SP - Apelagio Civel n° 1018557-18.2014.8.26.0005, Relator: Cesar
Ciampolini, Data de Julgamento: 25/08/2021, 1¢ Cimara Reservada de Direito Empresarial,
Data de Publicagio: 29/08/2021).

[15] Barbosa, Cldudio Roberto. Propriedade Intelectual: introdugio a propriedade intelectual
como informagio. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

[16] Elisabeth Kasznar Fekete aponta a situagio majoritiria da doutrina atual quanto a
natureza juridica da propriedade intelectual. Cf. Fekete, Elisabeth Kasznar. Do regime juridico
do segredo de industria e de comércio no direito brasileiro. Rio de Janeiro : Forense, 2003. pp.
132-3. Cf. também Basso, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Porto
Alegre : Livraria do Advogado, 2000. pp. 19-63.

[17] Neste sentido nio se pode concordar que as limita¢des 3 protegdo juridica de algumas
invengdes possam ser consideradas em si um principio de solidariedade social. Cf. Farah,
Eduardo Teixeira. A disciplina da empresa e o principio da solidariedade social. In. A
reconstrugio do direito privado. RT, 2002. Org. Judith Martins-Costa. pp. 705 e ss. Denis
Borges Barbosa. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. In RABPI 59, Jul./Ago.
2002. pp. 16-39.

[18] O resultado legislativo consolidado na Lei n® 9.610/98 (Lei de Direito de Autor) é pifio.
Os direitos e poderes atribuidos ao titular do direito de autor deixam pouco espago a utilizagées
criativas ou nio comerciais, como pode ser percebido no rol taxativo do art. 46 do mesmo
diploma. Uma visio diferente foi apresentada pela



considerado, o desenho industrial, quando (e se) usado de forma abusiva, tal qual
qualquer outro abuso, poderia ser considerado dentro de uma andlise de infragio
econdmica®.

Voltando-se a defini¢do do “design industrial”, ou seja o desenho indus-
trial em sua dimensio cientifica, este ndo estd focando apenas no objeto, mas na
relagio ampla que inclui criador e usudrios, ou seja, o desenho industrial sobrepde-
-se a discussdo da criagio ou da concorréncia, privilegiando sempre o avango aos
usudrios (consumidores), particularmente quando a defini¢io equipara o desenho
industrial como “processo estratégico de solugdo de problemas que impulsiona a ino-
vagdo, constroi o sucesso dos negdcios ¢ leva a uma melhor qualidade de vida por meio
de produtos, sistemas, servigos e experiéncias inovadores™". A questio concorrencial,
fundamental na efetivagio da exclusividade conferida pelo componente juridico
do desenho industrial, deve ser reduzida no momento de anilise de sua concessio.

Com este enfoque, percebe-se a diminui¢io da importincia dos aspectos
industriais do desenho industrial face aos artisticos. Se o “industrial” ainda tinha
uma relevincia no comego do século XX, a digitalizagio das criagoes torna o “de-
sign” absolutamente relevante, devendo-se substituir o “industrial” por “empresa-
rial” ou termo equivalente. A uniio entre criatividade e utilidade visando resolver
ou melhorar uma situagio concreta, na prépria defini¢io do “design industrial” é
o objetivo dltimo, mantendo-se a relagdo essencial (intrinseca) entre os aspectos
funcionais e estéticos do Desenho Industrial.

2.3. NOVIDADE, ORIGINALIDADE E
CONCORRENCIA

Permanece inteiramente vilida a distingdo entre o cardter acessorio e su-
perfluo. Na ligio de Gama Cerqueira, “[o] cardter acessério do desenho industrial,
porém, ndo deve ser apreciado em relagio ao objeto particular a que se aplica, mas em
relagdo ao seu género. Néo é o fato de se poder suprimir do objeto o desenho que o ador-
na, sem prejudicar lhe a serventia, que demonstra o cardter acessorio do desenho, mas

[19] Cf. a tese de Alberto Camelier (FADUSP, 2012) que aborda a discussio do alegado
abuso na utiliza¢do do desenho industrial no mercado de pegas de reposi¢io. Silva, Alberto
Luiz Camelier da. Desenho industrial. Abuso de direito no mercado de reposigdo. Sio Paulo :
Saraiva, 2016.

[20] WDO. Id.



0 fato de ser dispensdvel ou supérflua a ornamentagdo do objeto para o fim a que ele
se destina.” [...] “O que caracteriza, pois, os desenhos e modelos industriais € o cardter
supérfluo de seu efeito artistico, 0 qual, ao contrdrio, € essencial na obra de arte.”.

A obrigatéria dualidade de utilidade (“fim a que ele se destina” na lin-
guagem de Gama Cerqueira) e cardter ornamental (“cardter supérfluo de seu efeito
artistico”) é que tornam o desenho industrial tnico. O adjetivo “supérfluo” nio
estd vinculado ao desenho industrial, mas 4 fungio, pois o objeto continuard a de-
sempenhar sua fungio essencial, sem o “desenho”, porém sem a mesma eficiéncia e
particularidade. O efeito técnico (ndo protegido pelo desenho industrial) é o efeito
decorrente de sua natureza principal, ndo o efeito técnico decorrente do desenho
a ser protegido que pode estar vinculada a caracteristicas relativas a “qualidade de
vida por meio de produtos, sistemas, servigos e experiéncias inovadores™ inexistentes
no produto comum.

Lélio Schmidt diferencia os conceitos de novidade e originalidade, afir-
mando que a novidade ¢ objetiva, destacando a inexisténcia de um componente
pessoal ou humano da definigio legal, seja do ponto de vista do usudrio, do cria-
dor ou, ainda, do concorrente. Este aspecto comprova a dissonincia do desenho
industrial enquanto conceito juridico da ciéncia desenho industrial. Quanto a
originalidade, conclui ser “a originalidade é um conceito auxiliar e complementar
que se destina a modular o grau de novidade necessdrio para a protegio do desenho
industrial. Para ser protegido como desenho industrial, nio basta que o objeto seja di-
ferente daqueles jd integrantes do estado da técnica (requisito de novidade), pois ndo
pode representar uma imitagdo substancial deles. Quando se examina a existéncia
on ndo de uma imitagdo substancial, a andlise recai sobre a originalidade do dese-
nho industrial e ndo propriamente sobre sua novidade. Nessa bipotese, a exigéncia de
originalidade restringe o universo dos desenhos industriais passiveis de protegdo, ao
impedir o registro de imitagoes substanciais ou de formas comuns, banais ou vulgares.
Em outras situagoes, a originalidade atua em sentido contririo, ampliando a possi-
bilidade de protecio ao permitir o registro de desenhos industriais dotados de uma
combinagio original que atribua novidade ao conjunto formado por elementos ji
conbecidos. A originalidade funciona como uma valvula de calibragio do requisito
da novidade, restringindo-o ou ampliando-o conforme o caso. Por essa razdo, costuma
se dizer que a originalidade exerce no dmbito dos desenhos industriais papel similar
ao desempenhado pelo requisito de atividade inventiva na concessdo de patentes.”™

[21] Cerqueira, Gama. Tratado. Id.
[22] Cf. WDS. Id.

[23] Schmidt, Lélio Denicoli. Desenho Industrial. In. Enciclopédia Juridica da PUCSP.
Tomo Direito Comercial, Edi¢do 1, Julho de 2018. Cf. https://enciclopediajuridica.pucsp.br/
verbete/226/edicao-1/desenho-industrial. Acesso em junho/2022.



Como coroldrio, a li¢io de Gama Cerqueira de que “o desenho industrial
poderia ser original, sem ser novo”, explorando a possibilidade de que um desenho
tivesse sido divulgado antes de ter sua protegio requerida, acaba trazendo uma con-
fusdo desnecessdria ao instituto. Também acrescenta confusio os empréstimos das
defini¢oes de originalidade do direito de autor ao instituto do desenho industrial.
Apesar da mesma terminologia, os conceitos devem ser diferenciados. Obviamente
existe um componente subjetivo decorrente da definigio de originalidade acima
apresentada, como também existe no conceito de atividade inventiva das patentes.
Tal modulagio, contudo, é benéfica e permite modular a protegio ao caso concreto.

Neste sentido a concessio de um desenho industrial depende dos crité-
rios de novidade, objetivo e similar ao conceito das patentes de invengio e de mo-
delo de utilidade e da originalidade que replica o conceito da atividade inventiva.

O risco de uma subjetividade no conceito de originalidade estaria na ten-
déncia (quase inafastdvel) de se aplicar critérios concorrenciais, critério que deveria
estar limitado a andlise de infragdo e ndo de concessdo. A dificuldade resvala-se na
andlise da infragdo, quando ¢ inserido um componente concorrencial®, similar a
aferi¢do concorrencial das marcas. Enquanto existem critérios e padres na andlise
das marcas, como a prépria existéncia de uma classificagio internacional, demons-
trando uma sistematizagio dos padroes concorrenciais existentes, tais padroes nio
existem na andlise de infragio do desenho industrial. Desta forma a anélise deve ser
extremamente criteriosa.

Trazendo-se o componente concorrencial para a andlise de infragio, ob-
serva-se um conflito que deve estar em duas dimensdes. Na primeira a valorizagio
de uma inovagio que superou critérios de novidade e originalidade, na segunda
o aproveitamento de um terceiro destas caracteristicas em produto concorrente.
Permitindo-se, portanto, admitir que uma imitagio substancial protegida em um
objeto similar, desde que o objetivo final desta reprodugio seja em situagio que
nio acarretasse “erro ou confusio” seria, em tese, permitida. A norma nio pode ser
vista de forma imediata pois a compreensio de “erro” e “confusio” nio ocorrem
apenas na percepg¢io imediata do consumidor, desdobrando-se em virias situagoes
ap0s a efetiva comercializagio do produto, incluindo os critérios de identificagio
de consumidores, valor intrinseco dos produtos, natureza de comercializagio dos
produtos e, ainda, questdes reputacionais.

[24] Lei n. 9.279/96. (“Art. 187. Fabricar, sem autorizagdo do titular, produto que incorpore
desenho industrial registrado, ou imitagdo substancial que possa induzir em erro ou confusio.”).



2.4. CONCORRENCIA NA NULIDADE E NA
INFRACAO DO DESENHO INDUSTRIAL.

O balango concorrencial deve ser equilibrado e tratado sempre na infra-
¢do. A necessidade de harmonizagio e tragar critérios pode ser observada em um
caso no qual os mesmos desenhos industriais e supostas infra¢des foram examina-
das tanto sob a 6tica da nulidade quanto da infragdo. As empresas fabricantes de
brinquedos disputavam a alegada similaridade de uma alga acoplada a um carro
infantil com fungio orientadora a qual seria uma parte, isto é, um componente

adicional, funcional, do referido desenho:

“Dizer que as algas dos carrinbos em

comento sdo inteiramente distintas pod@ ser

o resultado de uma andlise de um gedmetra

ou de um engenbeiro. Entretanto, para um
consumidor comum, tais algas se confundem

e essa confundibilidade é reprovada por
principio curial do direito da propriedade
industrial, guando elas assumem caracteristica
preponderante no desenbo impugnado. Como
os carrinhos, apesar da novidade no seu
desenho, nio chegam a provocar, por si so,
uma impressao “tmpactante” no espirito
do consumidor, a integragio da alga, pela
sua ocorréncia mais rara no universo dos
brinquedos, acaba emprestando expressio
mais distintiva ao veiculo’.

()

“Podlerd a ré fabricar carrinbos com alga? Sim,
desde que o faga como a antora fez em relagio
ao carrinbo da Fisher Price - proceda a uma
alteragdo substancial na sua apresentagdo
ornamental, de forma que o novo carrinbo
tenha efeito visual distinto daquele registrado
pela autora.”

Assim a questdo, em verdade, bd de ser
analisada tendo-se em conta o carrinho
infantil “Smart Car” como um todo. Restou
comprovado no lando pericial que os carrinbos
“Smart Car” e o “Roller Baby” seriam de
fato similares somente no que se refere a alga
orientadora (fls. 1.147). A alga orientadora

€ pega acessoria ao carrinbo, sendo até mesmo
removivel. Nio € parte essencial do produto
a influir determinantemente na escolba
do consumidor. Os carrinbos possuem
caracteristicas, qualidades e desenhos diversos,
predominantemente. Nio se reconbece que a
similitude entre as barras de um carrinho e de
outro possa importar confusio entre os produtos.
Considerados, ainda, o fato de ser comum
aos carrinhos infantis a inclusio de algas
orientadoras, bem como existir carrinho
anterior com barva assemelbada (como
por exemplo o da “Fischer-Price”, de

1998 — fls. 440), nio se reconhece que a do
carrinho “Smart Cart”, por si so, confira
linha original ao produto como um todo.”

TREF 2: Regido. Apelagio 2008.51.01.805451-
9. Rel. Juiza Federal Convocada Marcia
Helena Nunes. 10.09.2009. (Grifamos)

TJSP. Apelagio n° 9219921-
27.2008.8.26.0000. Rel. Luiz Antonio de
Godoy. 03.04.2012. (Grifamos)

Percebe-se, portanto, que as claras limita¢des apontadas na doutrina e
legislagdo ainda acarretam alguma dificuldade na pritica. Como demonstrado aci-
ma, os mesmos desenhos e fatos, examinados por dois tribunais diferentes, alcan-
caram conclusdes diametralmente opostas. Situagio que nio encontra paralelo em
outros institutos de propriedade intelectual submetidos ao Judicidrio. Esta discre-



pincia demonstra a necessidade de serem tragados critérios mais especificos para a
andlise de infragdo desenhos industriais.

A discussio e a comparagio permitem a abordagem de dois aspectos
controversos quanto ao desenho industrial O primeiro referente a questio do obje-
to completo e qual o escopo de protegio de partes, o segundo relativo ao contexto
concorrencial e respectivos limites na anélise de desenhos industriais. Além destes
aspectos, ¢ possivel tragar o desenvolvimento jurisprudencial até o momento.

Observando-se a decisio do TRF 22 Regido, o ponto de partida adotado
nio ¢ a novidade ou originalidade face as anterioridades. Ao contrério, a decisio
insere uma andlise concorrencial, posicionando a anilise de infragio sob o ponto
de vista do consumidor (“Entretanto, para um consumidor comum, tais algas se con-

fundem e essa confundibilidade ¢ reprovada por principio curial do direito da pro-
priedade industrial, guando elas assumem caracteristica preponderante no desenho
impugnado.”)”. Como ji observado, no dmbito da validade (nulidade) as questoes
de novidade e originalidade devem prevalecer.

Tal mengdo ¢ curiosa pois a agio em discussdo (uma agdo de nulidade
de desenho industrial) versa sobre os critérios de concessio de um registro de de-
senho industrial e, a orientagio judicial, se fosse possivel, implicaria na adogdo de
um teste de mercado para a concessio de desenhos industriais. O que infringiria
claramente principios bdsicos de direitos administrativo e de propriedade indus-
trial, seja porque a administragio estd limitada a cumprir as determinagdes legais
e, ainda, porque a anilise de novidade e originalidade nio se confunde com uma
andlise de mercado.

Abordando-se a decisdo, observa-se que dentro de vérias possibilidades
a insergdo do desenho industrial teve acabar sofrendo um impacto maior da dis-
cussdo concorrencial que patentes e modelos de utilidade, os quais acabam sendo
examinados dentro dos critérios técnicos (novidade, aplicagio industrial e ativida-
de inventiva). Os desenhos industriais somente deveriam ser avaliados sob o prisma

[25] Cf. Fls. 23 da Apelagdo no. 2008.51.01.805451-9. Rel. Juiza Federal Convocada Marcia
Helena Nunes. J. em 10.09.2009. Esta inclusio de um critério adicional para a anilise
de nulidade de um desenho industrial também pode ser observada em outros trechos da
decisio (“Todavia, tendo em vista o fato de que a aposigio da referida al¢a acaba por conferir
confundibilidade ao objeto protegido pelo DIS901460-1, da autora, tenho pela irregistrabilidade
daquela parte do pedido que com ele coincide (carrinbo com alga e chapén). Ressalto que pelo fato
de 0 DI6301476-9 ter incluido objetos distintos, a nulidade de um objeto (carrinbho com alga
e chapéu) ndo contamina o outro (carrinbo puro) que, a meu ver, repito, deveria ter vindo em
registro auténomo.”). fls. 24 do Acérdio da Apelagio 2008.51.01.805451-9. Rel. Juiza Federal
Convocada Marcia Helena Nunes. 10.09.2009.



concorrencial apds a andlise de novidade e originalidade, dentro do contexto de
possivel infragio. Isto porque ¢ possivel aferir a existéncia de uma infragio a uma
patente de invengio, ou modelo de utilidade, destacado da relagdo concorrencial,
porém o desenho industrial estd vinculado — até mesmo por forga legal — a relagio
concorrencial, quando se examina determinada infra¢ao®.

3. CONCLUSAO

O descompasso entre o conceito juridico do registro de “desenho in-
dustrial” e o conceito do “design industrial” demonstra uma clara necessidade de
melhoria do instituto juridico e de sua defini¢io. Mesmo com a inovagio trazida
pelo legislador da Lei n® 9.279/96 face a construgio juridica da Lei ne 5.772/71
demonstra que as defini¢des subjacentes estdo ancoradas em um modelo de indus-
trializagdo do inicio do século XX.

A fronteira natural do desenho industrial sio os ambientes virtuais nos
quais os objetos sdo representados por criagdes abstratas. Para demonstrar a neces-
sidade de adaptagio pode ser apresentada a seguinte questio: um triciclo virtual,
no metaverso, infringiria o registro de desenho industrial equivalente? Esta infra-
¢do relativizaria o termo “objeto” das disposi¢des penais e poderia ser considerado
um tipo de fabricagio industrial?

O design evoluiu de objetos para representagdes, servigos e ambientes
virtuais que nio podem ser alcangados e limitados pelos conceitos subjetivos de ori-
ginalidade ou, ainda, amarrados por conceitos concorrenciais que estio limitados
a situagdes que possam causar “erro ou confusio” aos consumidores. O prestigio

[26] “Processual Civil. Propriedade industrial. Remessa necessiria em obrigagdo de fazer,
inteligéncia. nulidade de registro de desenho industrial. Auséncia de novidade e originalidade.
(...) I - o registro de desenho industrial deve ser anulado quando restar comprovado que o
seu objeto carece de novidade e originalidade, posto que jé se encontrava no estado da técnica
antes da data do deposito junto ao INPL (...) (TRF2, AC 200351015219550, Apelagio
Civel - 440117, DJU 01/06/2009, pdgina 60, Relator Desembargador Federal Marcello
Ferreira de Souza Granado). “Propriedade Industrial. Desenho Industrial. Registrabilidade.
Requisitos. Novidade. A novidade ¢ requisito essencial 4 conclusio de registrabilidade de
desenho industrial, cuja nulidade de seu registro deve ser decretada, uma vez comprovado
que o desenho jd se encontrava inserido no estado da técnica a data do seu depdsito. Apelo
e Remessa necessdria improvidos.” (TRF2 AC 200551015195036, Apelagio Civel - 409721,
DJU 27/03/2009, pdgina 200/201, Relator Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza
Granado).



e reconhecimento do criador, a protecio desvinculada de tipos de fabricagio, e a
infragio em termos absolutos sio pontos que devem ser considerados para equi-
parar o conceito moderno e atual do “design” ao jd antigo registro de “desenho
industrial”.
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AVALIACAO DE MARCA

Eliane Yachouh Abrio!
Pedro Pereira de Alvarenga Neto”

Sumdrio: 1. Valor Provivel; 2. Imagem e Significados; 3. Ativo Intangivel e
Brand Equity; 4. Dados Mercadoldgicos; 5.Certificados de Registro e Validade;
6. Métodos de Avaliagio Monetdria

1. VALOR PROVAVEL

Avaliagio de marcas, como de resto todas as avaliagdes voltadas aos as-
pectos econdmicos de acervos intangiveis, tem por finalidade conferir um valor
provivel a aquilo que ¢ avaliado, tendo em vista 0 momento em que ocorre, € a

[1] Formada e Pés Graduada pela Faculdade de Direito da USP, cumpriu estdgio junto a
OMPI - Organizagio Mundial da Propriedade Intelectual/ONU/Suica (1983). Foi Bolsista da
Fulbright Comission, junto ao Copyright Office/Library of Congress/EUA (1986), e bolsista
do CAPES/MEC, junto 4 Universidade de Londres (1987). Parecerista, articulista e perita
judicial na 4rea da Propriedade Imaterial. Idealizadora e primeira Presidente da Comissdo
Especial da Propriedade Imaterial da OAB/SP, no triénio 2004/2006, e organizadora das
coletineas Propriedade Imaterial — Direitos Autorais, Propriedade Industrial e Bens de
Personalidade, OAB/Senac/SP, 2006, e Propriedade Imaterial - O contempordneo Essencial, SP,
IASP, 2021. Autora dos livros Direitos de Autor e Direitos Conexos, 22 edigdo, Editora Migalhas,
SP, 2014, e Comentdrios a Lei dos Direitos Autorais, Lumen Juris, 2017. E titular do site www.
direitosintelectuais.com.br e sécia fundadora do IBRAPPI - Instituto Brasileiro de Arbitros

e Peritos em Propriedade Intelectual (2016). Autora de intimeros artigos e organizadora de
diversos Semindriso na drea. Presidente da Comissdo de Estudos da Propriedade Imaterial do
IASP - Instituto dos Advogados de Sdo Paulo, desde 2019.

[2] Graduado em Direito pela Institui¢do Toldo de Ensino (ITE), pds-graduado lato sensu
em Direito Civil e Processual Civel pela Escola Paulista de Direito (EPD), e em Direito do
Entretenimento ¢ Comunicagio Social pela Escola Superior de Advocacia (ESA), sécio e
diretor juridico na Rmarcas Propriedade Intelectual Ltda.; sécio do IBRAPPI - Instituto
Brasileiro de Arbitros e Peritos em Propriedade Intelectual Ltda., Perito Judicial e Membro
Efetivo da Comissio de Especial de Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do
Brasil — Seccional de Sio Paulo
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razio pela qual ¢ avaliada. Com efeito, uma avaliagio consensual ou litigiosa entre
s6cios, uma avaliagio de marca como investimento ou para fins de transferéncia
negociada, oua avaliagio de uma ou de virias marcas ou nomes comerciais de em-
presa em situagio de quebra diferem, porque marcas sio bens sensivess.

Embora algum grau de oscilagio sempre exista em uma avaliagio, ou na
escolha de alguns procedimentos, métodos ou férmulas que possam reter algum
grau de subjetividade na interpretagio, ¢ preciso lidar com dados técnicos, pablicos
e transparentes, antecedentes histdricos e retrato atual (imagem) das marcas em
cotejo. Dados ndo metrificdveis, de outro lado, devem ser fornecidos por pesquisa
de mercado ou de opinido levada a efeito por institutos idéneos e especializados,
que costumam lastrear qualquer avaliagio desse tipo.

Algumas situagdes préprias de uma avaliagdo merecem registro porque
influem na metodologia utilizada. Exemplo: a grande maioria dos técnicos especia-
lizados na drea, utilizam dados contdbeis pretéritos para, em fungio deles, projeta-
rem eventos futuros, uma vez que a imagem e o posicionamento atual da marca,
aliados 4 capacidade futura de gerar receitas, ¢ o que legitima o seu valor. Mas, hd
casos (comuns em processos judiciais) em que o futuro consolidou-se, porque al-
gumas empresas nao interromperam suas atividades, apresentando os dados conti-
beis reais, os efetivamente registrados, por ocasido da avaliagio.

Obviamente, o valor de uma marca enquanto bem inicia-se a partir de
seu registro vélido perante a autarquia federal encarregada das formalidades, e lhe
garante, ao certificd-la, o maior atrativo de uma marca: a exclusividade. No Brasil,
esse 6rgio de registro ¢ o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. O
simples depdsito de uma marca ji lhe aufere alguma protegio, mas uma marca, a
ponto de demandar uma avaliagio econdémica, normalmente ji se encontra regis-
trada hd algum tempo, tempo esse necessirio a sua construgio marqueteira, midi-
dtica, imagética.

2. IMAGEM E SIGNIFICADOS

A marca é, hoje, presenga obrigatdria em toda a cadeia comercial, da pro-
dugio a distribui¢do e desta ao consumo, a ponto de nio se conceber o langamento
de um novo produto sem esse sinal distintivo de que fala a lei, dessa personalidade,
de que falam os estudiosos de marketing, ou dessa assinatura a que se referem os
economistas.



O conceito de marca mais utilizado em marketing é o que tem origem na
American Marketing Association’, segundo a qual marca é um nome, termo, sinal,
simbolo on combinagdo dos mesmos, que tém o propdsito de identificar bens ou servigos
de um vendedor on grupo de vendedores e de diferencid-los de concorrentes.

Para Perez*, “a marca é uma conexdo simbdlica e afetiva estabelecida en-
tre uma organizagio, sua oferta material, intangl'vel e aspiracional € as pessoas para
as quais se destina”.

E, para Petit’, “a imagem [de uma empresa] é composta do nome, do
logotipo e marca, de uma cor ou mais, de uma arquitetura grifica, de uma comu-
nicagio coerente com essa linguagem especifica que impregnam todos os atos e
momentos em que a marca atinge o consumidor, o fornecedor, o setor industrial,
as autoridades do pafs e o sistema financeiro”.

A imagem da marca, envolve um conjunto de signos que a englobam: o
registro legal com sua (boa, empitica) apresentagio, e os préprios produtos/servi-
¢os que a diferenciam a empresa, dela titular, dos concorrentes, denotando esforgos
para tornd-la atraente e despertar a lealdade do consumidor. A marca, em sintese, ¢
o eixo central de comunicagio entre a empresa e os consumidores.

A carga de significados e o discurso que se constréi em torno de um pro-
duto, por exemplo, visa tornd-lo compreensivel, significativo, pertinente e inter-
pretével pelo publico. Esse significado baseia-se em cultura, saber, histéria, sonhos,
crengas, valores e sentimentos. A marca moderna, pois, nio pertence sé a0 universo
do comércio, mas, sobretudo, ao da comunicagio. E deve ter uma identidade pré-
pria e marcante.

O reconhecimento de uma marca faz-se pela repetigio de seus elementos
bésicos. A redundincia permite a fixagio na mente das pessoas e, se bem planejada
e executada, garantird a fixagdo dela. Ela oferece ao consumidor, através de uma
associa¢do de origem, a imediata identifica¢do de seu fabricante ou prestador de
servicos. Nessa associagio, a moderna literatura econ6mica recomenda bons inves-
timentos.

[3] Philip Kotler. Administragdo de marketing. Sio Paulo: Atlas, 1998, p. 393
[4] Clotilde Perez. Signos da Marca. Sio Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004, p. 10
[5] Marca e Meus Personagens, Sio Paulo: Futura, 2003: p.13



3. ATIVO INTANGIVEL E BRAND EQUITY

A conquista de segmentos de mercado sio o objetivo dos investimentos
financeiros. Quanto mais bem sucedidas as chamadas estratégias de diferenciagio,
mais a marca se consolida e ganha mercado. Os efeitos a longo prazo desses in-
vestimentos levaram empresas bem sucedidas em suas estratégias a criagio de um
verdadeiro capital de marca.

Para a criagio desse capital contribuem a nogio de ativo intangivel e de

brand equity".

Cada vez mais, e principalmente impulsionada pela chamada globaliza-
¢do da economia, as marcas deixam de representar um simples investimento para se
transformar em um verdadeiro ativo, o chamado ativo intangivel de uma empresa,
cujo valor real nem sempre ¢ contabilizado.

O ativo intangfvel, de forma simplificada, é representado por tudo que
seja relevante para o desenvolvimento e competitividade de uma empresa, porque
aumenta o valor ou a eficiéncia da mesma, e de dificil contabilizagio fisica.

A importincia em conhecer, registrar e implementar o ativo intangfvel
constitui a Gnica forma de quantificar com precisio o prejuizo que poderia provo-
car uma agdo «pirata» 2 empresa. Além da marca, a lista de clientes da empresa; os
contratos vantajosos constituem outros ativos intangiveis importantes.

Os ativos intangfveis tém as seguintes caracteristicas que os diferenciam
dos tangiveis, segundo Nunes e Haigh”: a) nio sdo consumidos definitivamente no
processo de “produgio” ou de criagio de valor; b) podem gerar retornos crescentes
e seu valor aumentar com o tempo, ¢ teoricamente, podem ter vida util indefinida
ou infinita; c) certas formas de ativo de informagio tornam-se cada vez mais valiosas
quanto mais disseminadas forem suas adoges, pois se transformam em padroes de
mercado. Nesse ponto, elas se transformam em ativos estruturais.

[6] Brand equity também pode ser conceituado como o valor agregado a um produto ou
servico gragas a for¢a que a marca conquistou no mercado. “Obviamente, esse valor
agregado tem o objetivo de agir sobre a percepgio e comportamento do consumidor a
respeito da marca, como ele se sente e age em relagdo a ela.” https://blog.klickpages.com.
br/brand-equity/?gclid=CjwKCAjwwo-WBhAMEiwAV4dybUVZaY6cewiOBXZS-
gAopkF6VSd86bRZAZY To69gVNKmx-qaA0oltBoCKW4QAvD_BwE

[7] Gilson Nunes e David Haigh. Marca - Valor do Intangivel. Sio Paulo: Atlas, 2003, p. 134
e 135



https://klickpages.com.br/blog/infoproduto-o-que-e/
https://klickpages.com.br/blog/comportamento-do-consumidor-o-que-e/?_ga=2.249605510.144337515.1657048429-100405038.1657048429&_gac=1.86050538.1657048429.CjwKCAjwwo-WBhAMEiwAV4dybUVZaY6cewiOBXZS-gAopkF6V5d86bRZAZYTo69gVNKmx-qaA0oltBoCKW4QAvD_BwE
https://blog.klickpages.com.br/brand-equity/?gclid=CjwKCAjwwo-WBhAMEiwAV4dybUVZaY6cewiOBXZS-gAopkF6V5d86bRZAZYTo69gVNKmx-qaA0oltBoCKW4QAvD_BwE
https://blog.klickpages.com.br/brand-equity/?gclid=CjwKCAjwwo-WBhAMEiwAV4dybUVZaY6cewiOBXZS-gAopkF6V5d86bRZAZYTo69gVNKmx-qaA0oltBoCKW4QAvD_BwE
https://blog.klickpages.com.br/brand-equity/?gclid=CjwKCAjwwo-WBhAMEiwAV4dybUVZaY6cewiOBXZS-gAopkF6V5d86bRZAZYTo69gVNKmx-qaA0oltBoCKW4QAvD_BwE

Sobre brand equity, comenta Jose Benedito Pinho® que lida esta com o
valor de uma marca, normalmente definido em termos econdmicos, para além do
patrimoénio fisico.

O valor patrimonial da marca presente no conceito de brand equity re-
vela a diferenca entre o valor liquido do patriménio da empresa e o valor pelo qual
ela poderd ser vendida; ¢ o incremento patrimonial que vai se juntar ao patrimdnio
liquido, perfazendo o valor de venda da empresa e de suas marcas.

As duas dimensdes do conceito de brand equity — como valor patrimo-
nial de uma marca e mesmo da empresa ou como valor agregado a uma marca — nio
sio dissocidveis, visto que o valor agregado a uma marca determina, obrigatoria-
mente, o crescimento do valor patrimonial.

Uma avaliagdo completa de marca, assim, envolve diversos aspectos, que
vio além da simples avaliagio monetdria. Esta, entretanto, é o foco das atengdes.

4. DADOS MERCADOLOGICOS

Intimeros dados compdem o retrato de uma marca na sua avaliagio mo-
netdria.

Uma marca hd que ser analisada entre seus paradigmas, e para tanto, ne-
cessdria uma avaliagio do setor: o grau de relevincia que a marca possui aos olhos
do consumidor direciona o tamanho do mercado.

Os produtos ou servicos que a marca identifica importam para verificar
se atendem a todos ou a alguns segmentos de mercado, se o alcance ¢ local, nacio-
nal ou internacional, bem como se a relagio com o cliente/fornecedor/usudrio é
objeto de reclamagdes, e a que titulo. Importa também reconhecer sua posi¢io no
mercado, saber se atinge eficientemente seus publicos alvo, e quais so eles.

Pregos de comercializagio dos produtos/servigos, de outro lado, quando
compativeis aos da concorréncia, e com o resultado esperado pelo cliente, indica
uma eficiente gestdo administrativa. Sua capacitagio ¢ outro dado de importin-
cia, pois se estd consolidada no mercado pode gerar receita (royalties) com o seu

[8] O Poder das Marcas. Sio Paulo: Summus, 1996: p. pp. 45-47



licenciamento, bem como o de todas as marcas registradas dela oriundas que con-
tenham elementos extraidos de seus radicais, sufixos, prefixos.

Para realizar a anilise do potencial econdmico e da reputagio de uma
marca, ¢ preciso considerar as posturas padronizadas dos trabalhos de anilise estra-
tégica em fusdes e aquisi¢des que formam a base do conhecimento dela, especial-
mente porque a dificuldade de sua compreensio nio estd muito distante daquelas
ligadas a busca do valor de alguns intangfveis como patentes, listas de clientes, fama,
reputagio, histéria e crédito de fornecedores. Alguns desses itens sio internacional-
mente reconhecidos como goodwill.

O goodwill integra a categoria dos ativos intangiveis como resultado da
soma dos atributos gerenciais e de reputagio de uma empresa. Representa aquele
algo a mais que uma empresa possui sobre um concorrente com o qual divide o
mesmo mercado, sendo, muitas vezes, reconhecido pelo recebimento de premia-
¢Oes e titulagdes.

Importa, finalmente, na avaliagio econémica de uma marca, buscar e so-
mar o quanto se investiu em publicidade e propaganda, em agdes institucionais, e
em agdes judiciais no combate a eventuais atos de pirataria.

5. CERTIFICADOS DE REGISTRO E VALIDADE

A primeira base legal que deu contornos 4s marcas visava a concorréncia
desleal, e foi estabelecida em 1883, por meio da Convengio da Unido de Paris. Por
volta de 1890, a maioria dos paises industrializados passou a contar com legislagio
especifica sobre propriedade e protegdo de marcas, todas filhotes dessa Convengio.

Oart. 123,1, Lein.2 9.279, de 14/5/1996, Lei da Propriedade Industrial,
define marca como o nome ou sinal distintivo visualmente perceptivel, usado para
diferenciar produto ou servigo de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem di-
versa.

Salvo excegbes por declaragio de alto renome ou notoriedade (artigo
125° € 126" dalein® 9.279/96), o registro da marca é atributivo de direito, de modo
que, sem registro validamente concedido, nio existe marca em termos legais: ape-
nas uma expectativa de direito quando houver pedido junto ao Instituto Nacional



da Propriedade Industrial, ou mesmo um signo distintivo sem a outorga de exclu-
sividade.

Neste sentido o artigo 129 da Lei n® 9.279/96 ¢ expresso ao dispor que
“a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedito, conforme as
disposigoes desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territdrio
nacional’.

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira’ ensinam que “o dis-
positivo trata dos direitos sobre a marca e confirma, repetindo os Cédigos anterio-
res, o sistema atributivo como o modelo pelo qual se assegura ao titular da marca
o uso exclusivo. Isto significa que somente o registro validamente expedido (con-
cedido) pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial assegura protegio sobre
a marca e o direito de impedir o uso por terceiro, tornando, assim, indispensivel a
formalidade do registro”.

Assim, a avaliagdo de uma marca ante a existéncia de registro validamen-
te expedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que lhe garan-
ta exclusividade no segmento mercadoldgico a que pertence, alcanga valor muito
maior que as eventualmente nio registradas, as quais, justamente ante a auséncia de
exclusividade, perdem expressivamente valor e competitividade.

Definindo os limites entre o econémico e o juridico em marcas, Denis
Borges Barbosa'® assinala: “O interesse do publico ¢ o de reconhecer e valorar uma
marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o
de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes
prestigiar, o interesse reverso, que ¢ o da prote¢io do consumidor. Assim, aquele
que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir
do seu publico o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem
se assegura que tal investimento nio ¢ passageiro, irresponsével ou descuidado. H4,
desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada.”

Toda avaliagio de marca deverd analisar os certificados de registro, aten-
do-se o avaliador a validade do titulo exibido, a0 periodo de vigéncia da marca, e ao
fato de ser ou nio ¢ objeto de processos administrativos ou judiciais de nulidade.

[9] Dannemann, Siemsen, Bigler € Ipanema Moreira, Propriedade Intelectual no Brasil, Rio
de Janeiro, PVDI Design, 200, p. 267-268.

[10] Tratado da Propriedade Intelectnal. Rio de Janeiro: Lumen Juris,2010, T.L p. 409 e 673,
apud Apelagio Civel n2 1.0027.14.016864-5/001- Comarca de Betim)



6. METODOS DE AVALIACAO MONETARIA

Determinado qual ou quais as marcas objeto de avaliagdo, a grande di-
ficuldade serd a de determinar o método a ser utilizado, pois nio hd uma férmula
legal ou jurisprudencial para se atingir o denominado valor justo de mercado e, tam-
pouco, pacificagio na doutrina.

Nas tltimas décadas passaram a coexistir diversos métodos de avaliagio
de marcas, os quais, segundo Cldudio Franga Loureiro, “sempre serd usado em
combinag¢io com trés métodos bésicos” ', quais sejam: custo, renda e mercado.

¢ Método de Renda

A avaliagio da marca pelo método de renda tem em vista projetar o bene-
ficio econdmico que o intangivel resultard ao longo do tempo, adotando férmula
extremamente simples:

MARCA = ECM - ESM
ECM: Empresa com marca
ESM: empresa sem marca

Neste sentido, acompanhado pelo entendimento de Fernando Murcia'?,
a doutrina de Loureiro ensina que “a explanagio do significado deste método é mui-
to simples. Quanto ganharia determinada empresa possuindo a propriedade indus-
trial e quanto ganharia a tal empresa sem a propriedade industrial ™.

Em outras palavras: o éxito na avaliagdo da marca pelo método de renda
estd diretamente ligado 2 avaliagio da empresa pelo fluxo descontado, que apurard
o valor total desta em cendrios com marca e sem marca.

[11] Propriedade Imaterial: Direitos antorais, propriedade industrial e bens de Personalidade,
Ordem Dos Advogados do Brasil — Seccional de Sdo Paulo (OAB/SP):, Eliane Yachouh Abrio
(organizadora), Editora Senac, Sao Paulo, ano 2006, p. 120.

[12] Instltuto dos Advogados de Sio Paulo (IASP): “Marcas: criagio, construgio e avaliagdo

econdémica”, acesso ao https://www.iasp.org.br/events/marcas-criacao-construcao-avaliacao-
economica/ em 22/09/2021, as 17h:29m.

[13] Propriedade Imaterial: Direitos autorais, propriedade industrial e bens de Personalidade ,
Ordem Dos Advogados do Brasil — Seccional de Sio Paulo (OAB/SP), Eliane Yachouh Abrio
(organizadora), Editora Senac, Sio Paulo, ano 2006, p. 124.
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O método de avaliagio da empresa pelo fluxo de caixa descontado analisa
“o histdrico financeiro, os riscos inerentes da companhia e a sua capacidade de gerar
riquezas”™*, podendo ser calculado por meio da férmula abaixo:

FCEn: Fluxo de Caixa Estimado do ano
TD: Taxa de Desconto
FCD: Fluxo de Caixa Descontado

Referido método de avaliagio, parte da andlise contdbil dos trés altimos
anos da titular da marca, que projetard o Fluxo de Caixa Estimado (FCE) dos pré-
ximos trés ou cinco anos, podendo a Taxa de Desconto (TD) ser calculada pelo
Custo Médio Ponderado de Capital (WACC), através da formula infra:

Taxa de Desconto = (Ke x We) + (Kd x Wd)

Ke: Taxa de rentabilidade cobrada pelo investidor na estrutura do capital
Kd: Taxa de juros cobrado pelo terceiro na estrutura do capital

We: Percentual de Capital Préprio na Estrutura de capital

Wd: Percentual de Capital de Terceiros na Estrutura de Capital

A maior dificuldade, neste caso, serd determinar o nimero de desconto
no cendrio sem marca, uma vez que o valor do produto e/ou servigo nio se con-
funde com beneficio econdémico da marca e, portanto, nio ¢ refletido em andlise
puramente contabil.

Uma pesquisa de mercado, a0 menos por amostragem, no método de
renda, deverd apurar o prego médio daquele mesmo produto e/ou servigos entre os
concorrentes, ignorando os de maior valor em razio da impossibilidade de avalia-
¢d0 negativa. E essa diferenga, na venda de cada produto e/ou servio, que deveri
ser subtraida do faturamento total da empresa, antes de sua avaliagio no segundo

[14] Métodos de Valuation: 3 maneiras de calcular o valor de sua empresa , Rodrigo Garcia,
acesso ao https://investorcp.com/financas-corporativas/valuation-3-maneiras-de-calcular-o-
valor-da-sua-empresa/ , em 22/09/2021. 17h:28m.
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cendrio, o sern marca. Em outra hipStese, poder-se-ia apurar o valor que empresa
receberia, ou pagaria, a titulo de royalties ao longo do tempo pela utilizagio da
marca avalianda, mediante simples percentual aplicado ao valor obtido no cendrio
com marca.

Especialistas, embora nio de modo uninime, elegem o método de renda
como o mais adequado a avaliagdes de marcas na crenga de que “quanto melhor
estiver a empresa em termos econdmico-financeiros, tanto mais valerd sua marca”",

independentemente do seu poder atrativo.

¢ Método de Mercado

A avaliagdo da marca pelo método de mercado considera ofertas de ven-
da com substancia econdmica similar para determinar o valor médio do intangivel,
de modo que igualmente adota férmula simples:

“O método de mercado ¢ o mais intuitivo dos métodos de avaliagio.
Este método ¢ comparativo por natureza e tem como premissa a lei da substituigio
do bem. Pelo método de mercado o valor de um bem ¢ determinado pelo guantum
recentemente pago por outro bem similar. O método aplica o principio de que o
valor real de um bem ¢ quanto outros estariam dispostos a pagar por ele” '°.

Para a correta aplicagdo do método de mercado, deverdo ser considerados
diversos elementos nas marcas utilizadas na férmula, como as especialidades e/ou
afinidades dos registros junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a
atratividade junto aos potenciais consumidores, a qual deverd ser apurada através
de pesquisa de opinido por amostragem, como ensina Istvan Karoly Kasznar’.

[15] “Avaliagio econdmico-financeira de uma marca genérica: Estudo pritico”, Revista
Brasileira de Mercado de Capitais, volume 16, nimero 42, Rio de Janeiro, ano 1991, p. 07.
[16] Ordem Dos Advogados do Brasil — Seccional de Sdo Paulo (OAB/SP): “Propriedade
Imaterial: Direitos autorais, propriedade industrial e bens de Personalidade”, Eliane Yachouh
Abrio (organizadora), Editora Senac, Sio Paulo, ano 2006, p. 122.

[17] “Avaliagio econdmico-financeira de uma marca genérica: Estudo pritico”, Revista
Brasileira de Mercado de Capitais, volume 16, nimero 42, Rio de Janeiro, ano 1991, p. 07.



A adequada aplicagdo desta férmula resultard no valor médio pelo qual
o mercado comercializa marca similar, sempre considerando a protegio e a atrativi-
dade da marca junto aos consumidores potenciais, independentemente da situagio
econdmico-financeira da empresa titular do titulo de propriedade industrial, que
pode, inclusive, trabalhar no negativo, ou estar desativada.

Os especialistas entendem que a grande dificuldade na aplicagio do mé-
todo de mercado, como argumenta Andrew Ross ', é encontrar marcas de ter-
ceiros com substancia econdmica similar 2 marca avalianda, a serem utilizadas na
comparagio, uma vez que, como antecipado, nio existem duas propriedades inte-
lectuais com ativos exatamente iguais.

¢ Método de Custo

A avaliagio da marca pelo método de custo apurard o valor para recria-
¢ao do intangivel e seu poder atrativo junto aos consumidores, englobando valores
de desenvolvimento, registro, publicidade, remuneragio humana, dentre outros.
Igualmente adota férmula bastante simples:

MARCA = CUSTO1 + CUSTO2 + CUSTO3 +...

Por este método, a marca valeria o equivalente a soma de todos os custos
e valores com ela dispendidos, desde a criagdo aos investimentos em propaganda e
publicidade, passado pelos custos manutengio administrativa e judicial da marca,
capital humano, etc.

A grande dificuldade desse método ¢ percorrer os mesmos caminhos que
a marca avalianda percorreu até o momento da avaliagdo, pois muitas vezes nio sio
especificados na contabilidade da empresa titular, fazendo-se necessdrio, portanto,
diligéncias diversas para localizagdo de veiculagdes e orcamentos atualizados.

Especialistas entendem que este método € o ideal para ser utilizado como
complemento de outras formas de avaliagdo, ou para assegurar o valor minimo da
marca, ainda mais quando esta ji nio apresentar atratividade junto aos consumi-
dores, mas, hd quem, como James Malackowski", que critica o fato de o método
de custo nio levar em consideragio o tempo dispendido na recriagio do intangivel.

[18] Finding the True Worth of Trade Marks and Brands - Andrew Ross, da KPMG Peat
Marwick LLP, San Francisco, artigo intitulado, publicado em 1°.1.1997no Managing
Intellectual Property Trade Mark Yearbook 1997, p. 10-12

[19] “XIX Semindrio Nacional de Propriedade Intelectual, 1999 - Painel 1 - Avaliagio
¢ Contabilizagio de Propriedade Industrial - Metodologia ¢ Aspectos Fiscais”, James
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I — VISAO GERAL SOBRE A GESTAO COLETIVA DE
DIREITOS AUTORAIS

Os titulares de direitos de autor, no final do século XIX, perceberam que
sozinhos nio conseguiriam fazer valer seus direitos autorais frente a inimeros e
poderosos utilizadores que dispunham de suas criagdes intelectuais sem as devidas
autorizagdes e contrapartida financeira. Paralelamente, jd naquela ocasido, regra-
mentos internacionais disciplinavam os direitos da propriedade intelectual em vi-

[1] A autora é advogada, formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e pds-
graduada em gestio de empresas pela PUC-R]. E especializada em direito autoral, tendo sido
conselheira do Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA), do Ministério da Cultura,
e Superintendente Executiva do Escritério Central de Arrecadagio e Distribui¢io (Ecad).
Durante anos foi professora de graduagio em direito autoral, da UniverCidade, e do MBA
em propriedade intelectual da Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB-R] e da OAB-
SP. E membro das Comisses de Direito Autoral da OAB/R]J, do Instituto dos Advogados
Brasileiros (IAB), do Instituto dos Advogados de Sdo Paulo e do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil. Atualmente, ¢ consultora sénior de projeto da OMPI - Organizagio
Mundial da Propriedade Intelectual - para o aprimoramento da gestdo coletiva em paises em
desenvolvimento na Africa e Asia.



rios paises do mundo, propiciando que os criadores concluissem que a drdua tarefa
de gerir coletivamente seus direitos poderia se expandir nio apenas em seus paises
de moradia, mas também em todos os recantos do planeta.

A partir dessas percepgdes surgiram as primeiras entidades de gestio co-
letiva de direitos autorais e nio pararam mais de ser fundadas organizagdes dessa
natureza.

Durante esse processo que ja dura mais de duzentos anos, os modelos de
gestdo das referidas entidades passaram por transformagdes.

Aquela mera reunido de titulares de direitos autorais para o licenciamen-
to conjunto de seus direitos, seguido de distribuigio de valores, foi assimilando as
peculiaridades locais. Segundo Gadi Oron, diretor geral da Cisac?, “...collection and
distribution of royalties is indeed the main task of Collective Management Organi-
sations and the main reason for their establishment, but they serve creators far beyond
collecting royalties. Throughout their history, authors’ societies have taken a leading
role in advocacy and policy making with the goal of enabling creators to be adequa-
tely protected and equitably remunerated”. Por outro lado, com o reconhecimen-
to dos chamados direitos conexos ou direitos vizinhos, surgiram novas entidades
também de gestdo. E assim, em cada rincio do globo terrestre, as comunidades de
criadores intelectuais adotaram os modelos de gestio que melhor se adaptaram as
suas realidades locais, mantendo sempre relativa semelhanca estrutural com o ob-
jetivo de garantir a capacidade de um intercimbio equilibrado e padronizado em

escala global.

O fato ¢ que a gestdo coletiva de direitos autorais também evoluiu ao
se deparar com toda sorte de questionamentos. Nio apenas os usudrios em mui-
tos momentos histéricos se opuseram (e ainda continuam se opondo em algumas
situagdes) as cobrangas e as regras de licenciamento, mas também o poder publi-
co entendeu ser necesséria a criagio de estruturas governamentais fiscalizadoras e
supervisoras das atividades das entidades de gestdo coletiva. Em geral, estas enti-
dades sdo associagdes de natureza privada, sem finalidade lucrativa, autorizadas a
funcionar pelo Estado, razdo pela qual as atividades de supervisio e fiscalizagio se
fazem necessdrias. Por outro lado, com o avango tecnoldgico, os chamados direitos
digitais tornaram mais desafiadoras as atividades de licenciamento e distribuigdo de
direitos exercidas pelas entidades de gestio.

[2] hetps://www.cisac.org/Newsroom/articles/cisac-2019-alai-congress-collective-

management;www.cisac.org
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No decorrer deste século, o progresso das chamadas OGCs — organiza-
¢Oes de gestdo coletiva — foi evidente. E, para tanto, essas OGCs se organizaram em
entidades de amplitude mundial, que visam padronizar_procedimentos e regras,
buscando conferir credibilidade e garantir a transparéncia das atividades dessas
organizagdes. Entidades como a j4 mencionada Confederagio Internacional das
Sociedades de Autores e Compositores - Cisac ou a International Federation of
Reproduction Rights Organizations (IFRRO)’*possuem regras rigidas para a ad-
missdo das entidades afiliadas e mantém contato permanente entre elas proprias,
bem como com os 6rgios fiscalizadores das entidades de gestdo de cada pafs e com
a Organizagio Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)*.

A necessidade de evolugio e aprimoramento aliados ao constante in-
tercimbio entre entidades de gestio coletiva tem propiciado o desenvolvimento
globalizado das regras de gestio, bem como o desenvolvimento de modelos mais
adequados as realidades locais e as necessidades de licenciamento e partilha de valo-
res entre os titulares de direitos.

Neste artigo, analisaremos alguns modelos de gestio coletiva hoje exis-
tentes no mundo, identificando semelhangas e peculiaridades, sempre sinalizando,
no entanto, que tais diferengas e similaridades decorrem da mais pura manifestagio
de vontade dos titulares de direitos que fundam e administram essas organizagoes.
Considerando essa diversidade, organizagoes de 4mbito internacional buscam indi-
car as melhores préticas a serem seguidas pelas entidades sem, no entanto, interferir
nas formas escolhidas por cada uma delas para desenvolver suas atividades e alcan-
car os melhores resultados.

II - MULTIPLAS CATEGORIAS DE TITULARES, DE
OBRAS INTELECTUALIS E DE DIREITOS PODEM
SER GERIDAS COLETIVAMENTE

Em cada pais do globo terrestre, os titulares de direitos locais criaram
suas OGCs lhes atribuindo o gerenciamento da exploragdo de suas criagdes. No
momento da constituicio dessas entidades, dependendo da vontade soberana dos
titulares fundadores da entidade de gestio, alguns direitos ficam fora do gerencia-

[3]www.ifrro.org
[4] www.wipo.org
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mento do 4mbito de autuagio da organizagio, reservando os criadores para si a
chamada gestio direta ou individual.

Em outros casos, as OGCs abarcaram a administra¢io de todos os tipos
de direitos incidentes sobre determinado tipo de obra (ex.: gestdo de todos os tipos
de direitos musicais). H4 situa¢des ainda que, mesmo em nimeros muito reduzi-
dos no universo da Cisac, as entidades de gestdo se constituiram nio apenas para
a gestdo dos direitos de autor, mas para todos os tipos de obras intelectuais (ex.:
direitos de autor sobre obras literdrias, visuais, audiovisuais, musicais).

Para se ter nog¢io da infinidade de possibilidades de modelos distintos,
segundo o Relatério Anual de 2022 da Cisac, integram seu quadro associativo
228 (duzentos e vinte e oito) OGCs, distribuidas por 120 (cento e vinte) paises do
mundo. E ndo estdo inseridas nesses niimeros estatisticos as entidades que geren-
ciam coletivamente os chamados direitos conexos, as quais igualmente crescem em
representatividade ano a ano.

Considerando estarmos diante de uma gestio de natureza privada, bali-
zada pela livre manifestagio de vontade dos titulares dos direitos patrimoniais so-
bre criagdes intelectuais, que se organizam para a gestio conjunta de seus direitos,
¢ razodvel a existéncia de multiplos modelos mundo afora. Tal multiplicidade de
modelos, em algumas situagdes, pode confundir aqueles que de uma forma ou de
outra se relacionam com as entidades de gestio, pois sua constituigio varia de pafs
para pafs. H4 entidades de gestdo coletiva, por exemplo, que gerem apenas direitos
dos denominados titulares autorais e outras que administram apenas os direitos
patrimoniais dos titulares conexos; hd OGCs que se dedicam a gestdo de direitos
sobre um tipo de obra intelectual, por exemplo, obras musicais ou obras audiovi-
suais; outras que administram conjuntamente os dois tipos de obras. E possivel,
ainda, no universo da administragio de um tnico tipo de obra, serem igualmente
excluidos da gestio determinados direitos ou mesmo mantidos sob administragio
conjunta parte ou todos os direitos patrimoniais dos titulares sobre determinada
obra intelectual.

Neste artigo, optamos por fazer um recorte sobre as entidades de gestio
coletiva constituidas para administrar os direitos patrimoniais incidentes sobre as
musicas. A seguir, portanto, passaremos a analisar cada um dos diferentes modelos
mais significativos dentre os existentes na atualidade.



IIT — O MODELO TRADICIONAL EUROPEU

(i) Sacem,’ SIAE,* SGAE,” PRSforMusic,® SPAutores’ e demais
entidades

As OGCs mais antigas e longevas do mundo sdo as europeias dedicadas a
gestdo dos direitos de autor. Data do final do século XIX o surgimento da maioria

delas.

A primeira entidade de gestdo coletiva do mundo foi a Société des Au-
teurs, Compositeurs et Editeurs de Musique — Sacem, criada em razio de um inci-
dente ocorrido no café-concerto parisiense Les Ambassadeurs, nos idos de margo
de 1847. Trés compositores, Ernest Bourget, Paul Henrion e Victor Parizot, ao
escutar suas musicas serem livremente executadas ao piano do estabelecimento,
sem qualquer contrapartida financeira, recusaram-se a pagar pelos drinques que
bebiam, por acreditar que nada deviam, posto estarem sendo executadas musicas
de suas autorias sem qualquer remuneragio.

Anos depois, os referidos musicos safram vitoriosos em uma agio judi-
cial, com custos suportados pela editora Jules Colombier, na qual foi reconhecido
seu direito de perceber a devida remuneragio pelo uso de suas criagoes intelectuais.
A partir de entdo, a ideia de reunido de forgas para a gestdo de direitos foi crescendo,
até que finalmente a Sacem foi fundada em 1851.

Posteriormente, vieram: SIAE (Itdlia, 1882), SGAE (Espanha, 1899),
PRSfor Music (Reino Unido, 1914) e SPAutores (Portugal, 1925) dentre outras
localizadas em praticamente todos os paises europeus.

Todas elas guardam a marca de sua época: criadas antes do reconheci-
mento dos chamados direitos conexos, desenvolvidos apenas apés a criagio do
fondgrafo e da industria fonogrifica, ¢ marca distintiva das precursoras entidades
de gestdo coletiva europeias terem seus quadros associativos formados apenas por
titulares de direito de autor. Mesmo com o surgimento, ji no século XX, de OGCs

[5]https://www.sacem.fr/

[6]https://www.siae.it/en

[7]https://www.sgae.es/en-EN/SitePages/index.aspx

[8]https://www.prsformusic.com

[9]https://www.spautores.pt
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formadas por artistas e musicos, titulares de direitos conexos, portanto, as asso-
ciagbes europeias preferiam manter a tradi¢io da gestio dos direitos de titulares
autorais. Originariamente voltadas ao gerenciamento dos direitos de compositores
e editores musicais, atualmente, em determinadas situagdes, chegam até a gerir di-
reitos relativos a obras audiovisuais, dramdticas e literdrias, mas sempre apenas em
nome dos titulares autorais.

(ii) PPL,'® AIE" e a experiéncia da PPL PRS Ltd"*

Hoje jd h4, no Velho Continente, importantes OGCs que administram
os direitos de artistas, intérpretes e musicos, tais como a PPL' (Reino Unido) e a
AIE (Espanha). Voltadas ao gerenciamento dos direitos de intérpretes e musicos,
ambas as OGCs se destacam em seus respectivos pafses de origem. Inclusive, em al-
gumas situagdes permanentes ou esporddicas, negociam e licenciam determinados
tipos de licenga juntamente com a entidade local de gestao dos direitos de autor.
O exemplo mais evidente desse novo modelo ¢ o da PPL PRS Ltd, uma joznt ven-
ture que combina as atividades de licenciamento do direito de execugdo publica
musical das duas sociedades que compdem o seu nome. A PPL PRS Ltd langou a
licenga conjunta em 26 de fevereiro de 2018 e oferece uma licenga tnica, chamada
TheMusicLicence, em nome da PRS for Music e da PPL, para a execugdo publica
de obras musicais e fonogramas no Reino Unido, excluidos os usos em plataformas
digitais.

Ha4 atualmente no continente europeu organizagoes de gestdo coletiva
na grande maioria dos paises, em geral, administrando direitos de autor ou cone-
x0s. A joint venture PPL PRS Ltd é uma experiéncia considerada inovadora para os
padrdes europeus.

[10]https://www.ppluk.com

[11]https://www.aie.es/en

[12] https://pplprs.co.uk
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IV — O MODELO NORTE-AMERICANO

(i) Ascap,” BMIL,' Sesac’® e SoundExchange'®

Do outro lado do Atlintico, no entanto, a realidade é bem diferente.

Os Estados Unidos da América sio o exemplo mais evidente da adogio
do chamado sistema de copyright como fundamento do seu ordenamento auto-
ral. Isso significa que obras musicais protegidas podem ser utilizadas, por exem-
plo, para sonorizar ambientes, em shows, em transmissdes de qualquer natureza
(inclusive streaming), sem que seja necessdria uma autorizagio prévia e expressa
dos titulares de direitos ou de quem os represente, o que, ao contrério, é essencial
em ordenamentos juridicos fulcrados no Droit d’Auteur. Como coroldrio do sis-
tema do copyright, nos Estados Unidos da América, os usudrios precisam apenas
se dispor a negociar valores para pagamento de uma licenga e dar inicio 4 negocia-
¢a0. A partir de tais procedimentos, podem utilizar composi¢des musicais em suas
atividades. Esta peculiaridade do ordenamento juridico dos paises que adotam o
sistema copyright propiciou que surgissem duas entidades distintas de gestdo dos
direitos de execu¢io publica musical, para atuar simultaneamente no territério
norte-americano: a Ascap e a BMI. Ambas representam compositores, letristas e
editores musicais, os quais podem escolher entre ambas e se associar a entidade de
sua preferéncia.

H4 ainda, embora de magnitude menor, a Sesac, que atua no mesmo seg-
mento (execugio publica musical), embora mais restrita a determinados géneros de
musica e repertdrios, tendo sido adquirida em 2017 por um grupo de investimento
denominado The Blackstone Group.

Atualmente, Ascap e BMI apresentam resultados surpreendentes no
que se refere 4 arrecadagio de direitos e evolugio tecnoldgica voltada ao gerencia-
mento dos repertérios de seus milhares de associados.

Outra peculiaridade dos Estados Unidos ¢ o fato de o pais nio ser sig-
natdrio nem aderente & Convengio Internacional para Prote¢io aos Artistas Intér-

[13]https://www.ascap.com/

[14]https://www.bmi.com
[15]https://www.sesac.com
[16]https://www.soundexchange.com/what-we-do/for-artists-labels-and-producers
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pretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radio-
difusdo, a chamada Convengio de Roma, de 1961. Por tal motivo, até os dias de
hoje, os direitos conexos nio sio reconhecidos naquele pafs. Atualmente, inclusive,
renomados intérpretes e produtores de fonograma pleiteiam junto ao Congresso
Americano o imediato reconhecimento de seus direitos. Consequentemente, a fal-
ta de reconhecimento dos direitos impediu a criagio de entidades de gestdo coletiva
voltadas & administragio dos direitos dos titulares conexos.

No entanto, em dezembro de 1998, ao editarem o Digital Milleninm
Copyright Act,"” os Estados Unidos da América reconheceram, pelo menos no que
se refere a determinados usos digitais, os direitos de artistas intérpretes e executan-
tes, propiciando a constitui¢io da SoundExchange, que informa em seu sitio ele-
trénico que: “vecording artists and sound recording owners must be registered with
SoundExchange in order to receive digital performance royalties for the use of their
sound recordings on non-interactive platforms like SiriusXM, Pandora and iHeart
Radio.” Portanto, para os efeitos da exploragio digital ndo-interativa, artistas intér-
pretes e executantes, bem como produtores fonogrificos, podem se associar para a
gestio coletiva de seus direitos.

Desde a sua constitui¢do em 2002, até os dias de hoje, a SoundExchange
vem desenvolvendo suas atividades e ampliando seu leque de atuagio originério.

(if) HARRY FOX Agency (HFA) e The MLC™®

A gestio dos direitos de reprodugio mecinica de musicas nunca foi uma
tarefa ficil nos Estados Unidos, se analisarmos sob o prisma de gestdo coletiva. Para
comegar, podemos afirmar que as entidades que 14 administram tais direitos nio
sio OGCs, mas, sim, agéncias de natureza privada autorizadas a funcionar no ter-
ritério norte-americano pelo U.S. Copyright Office.”” Mesmo assim, entendemos
ser importante citar as agéncias mais conhecidas, justamente para esclarecer sua
natureza.

A Harry Fox Agency (HFA) licencia, cobra e distribui valores referentes
aos chamados direitos mecanicos (reprodugio) em nome de compositores e edito-

[17]The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) was signed into law by 1 President
Clinton on October 28,1998. The legislation implements two 1996 World Intellectual Property
Organization (WIPO) treaties: the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and

Phonograms Treaty. (https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf)

[18]https://www.themlc.com

[19]https://www.copyright.gov,
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res musicais. Possui milhares de usudrios cadastrados em seu banco de dados e emi-
te licengas para a reprodugio de musica em formato fisico e digital. Foi fundada em
1927 pela entdo Associagio Nacional de Editores Norte-Americanos e, pelo fato
de ser uma agéncia, foi vendida em 2015 para a Sesac, que, por sua vez, como infor-
mado anteriormente, foi adquirida recentemente por um grupo de investimento.

Ao longo dos anos, no entanto, a atuagio da HFA recebeu vérias
criticas por parte signiﬁcativa dos maiores editores musicais norte-americanos. Por
este motivo e, em razio de uma série de questionamentos relativos ao licenciamen-
to efetuado diretamente por alguns editores aos denominados DSPs (dzgital sales
providers), em 2021, passou a operar o The MLC.

The Mechanical Licensing Collective (The MLC) ¢ uma organizagio
sem fins lucrativos autorizada a funcionar pelo U.S. Copyright Office, em cumpri-
mento a disposi¢des do Music Modernization Act de 2018. Em nome de compo-
sitores, letristas, editores musicais, The MLC" outorga as chamadas blanket licen-
ses” para os DSPs que as solicitam e que operam mediante download e streaming
de musica nos Estados Unidos da América. The MLC nio outorga licengas de
sincronizagio, execugio publica musical nem para reprodugio de gravagoes fisicas.
Mas, ao outorgar blanket licenses, praticamente importou para o mundo digital
fonomecinico um tipo de licenga que costumava apenas ser utilizada por entida-
des de gestdo coletiva dos direitos de execugio publica musical. O uso das blanket
licenses pelo The MLC vem possibilitando que os DSPs consigam obter o licen-
ciamento integral dos direitos mecinicos para as musicas disponibilizadas em suas
plataformas, cabendo a entidade, por meio de sofisticados processos tecnoldgicos,
identificar todos os titulares de direitos das referidas composi¢des musicais e para
eles distribuir os respectivos royalties.

Outra peculiaridade do modelo implantado com a criagio do The MLC
¢ que os préprios DSPs ndo apenas contribuiram para a criagio da organizagio
como continuam integrando sua dire¢4o e atuam em conjunto com editores musi-

cais e demais titulares autorais. Os DSPs suportam integralmente os custos do The
MLC.

[20]“In the music industry, a blanket license is used to give blanket permission to use any
music from a specific catalog. A blanket license usually is used in a situation where issuing
individual music licenses for each piece or each use would be cumbersome. (https://www.

thebalancecareers.com/blanket-license-in-the-music-industry-2460916)
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V — O MODELO BRASILEIRO — OGCS E SEU
ESCRITORIO CENTRAL

Em 1917, foi fundada no Brasil a primeira organizagio de gestio coletiva
voltada 4 administra¢io dos direitos incidentes sobre obras dramdticas, a SBAT —
Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Anos depois, em 1938, os compositores
das trilhas sonoras de pegas teatrais, por nio se sentirem bem atendidos pela enti-
dade, fundaram a primeira OGC para a gestio dos direitos musicais a Associagio
Brasileira de Compositores e Autores (ABCA), hoje ndo mais em funcionamento.

A partir de entdo, foram sendo criadas inimeras outras OGCs voltadas
a administragio dos direitos de execugio publica musical. Atualmente, existem em
atividade no Brasil sete associagdes de gestdo coletiva desta natureza, devidamen-
te autorizadas a funcionar pela autoridade governamental competente. Sio elas:
Abramus,” AMAR Sombrids,** Assim,” Sbacem,* Sicam,? Socinpro® e UBC”.

Todas essas associagoes admitem em seus quadros sociais as seguintes
categorias de titulares de direitos musicais: compositores/letristas, intérpretes, ma-
sicos executantes, produtores de fonogramas e editores musicais. Esta ¢ uma das
peculiaridades do modelo de gestdo coletiva brasileiro, que se distingue pelo fato
de permitir a coexisténcia de vdrias associagdes da mesma natureza, atuando sob o
mesmo territdrio e representando simultaneamente os chamados titulares de direi-
to de autor e de direito conexo.

Muitos afirmam que a marca registrada da musica brasileira estd refletida
na estrutura associativa das OGCs musicais: compositores que cantam (os cantau-
tores), musicos que compdem e produzem fonogramas, criadores enfim que assu-
mem diferentes papéis diante da enorme gama de possibilidades criativas de uma
cangio. Nada mais natural que tais titulares possam ser sécios de uma entidade que
os represente, quer para a gestao de seus direitos de autor, quer para a administra-
¢do dos seus direitos de intérprete, por exemplo.

[21]https://www.abramus.org.br

[22]https://amar.art.br/
[23]https://www.assim.org.br/
[24]https://sbacem.org.br/

]

]
[25]https://sicam.org.br

]

]

[26]https://socinpro.org.br

[27]http://www.ubc.org.br
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Considerando essas peculiaridades, a Lei n° 9.610/98, alterada pela Lei
n°® 12.853/13, que regula os direitos autorais no pafs, disciplina em seus artigos 97
a 100, as atividades das associa¢des, bem como de seu Escritério Central de Arreca-
dagio e Distribui¢io, o Ecad.*®

A doutrina do Droit D’Auteur, na qual se baseiam os principios bisicos
da legislagdo autoral pétria, ao colocar os autores e suas criagdes do intelecto no
centro da protegio legal, torna obrigatdria a obtengdo de autorizagio prévia e ex-
pressa dos titulares de direitos para que suas obras intelectuais sejam utilizadas. Por
outro lado, tanto a Constitui¢do Federal quanto a lei autoral brasileira permitem
a coexisténcia no pafs de vérias associagdes de gestdo coletiva da mesma natureza.
Estes dois fatores, durante anos, geraram muita inseguranga juridica para titulares
de direitos e usudrios de musica.

Como mencionado, sendo imperiosa a obtengio de autorizagio prévia
para a realiza¢io de qualquer execug¢io musical, durante anos, os usudrios tiveram
que percorrer todas as OGCs em atividade e com elas negociar valores e obter as
necessarias autorizagdes. Caso uma delas ndo as outorgassem em tempo hdbil, antes
deum espetéculo musical, por excrnplo, o usudrio estaria executando musica ilicita-
mente. Por outro lado, os titulares, ao se associar a entidades distintas, enfrentavam
problemas de diversas naturezas, tais como: regras de documentagio de repertério
e direitos associativos diferentes e variando por associagio, datas distintas para a li-
quidagio dos direitos arrecadados, valores diferentes cobrados por cada associagio
em relagio as musicas criadas em parceria, enfim, uma infinidade de discrepancias
que s geravam um clima de desconfianga, propicio 2 md gestdo e potencializando
a inseguranga juridica das relagoes.

Foi entdo que, em 1973, ao promulgar a Lei n° 5.988/73, o legislador
brasileiro determinou a criagio do Ecad, a ser constituido e administrado pelas as-
sociagdes de gestdo coletiva dos direitos relativos a execugio pibica musical, com
a finalidade de centralizar a arrecadagio e distribui¢do desses direitos, atuando em
todo o territdrio nacional por meio de mandato legal. O Ecad ¢, na verdade, um
burean de servigos das associa¢bes, uma espécie de one-stop-shop. Para tanto, ad-
ministra um banco de dados unificado contendo milhées de obras musicais e fo-
nogramas informados permanentemente pelas associagdes de gestdo coletiva que
o integram. Na representagio das associagdes e se valendo do mandato que a lei
autoral a ele confiou, desde a sua criagio, o Ecad vem aprimorando suas atividades,
tendo nos tltimos anos incluido o Brasil no ranking das dez maiores arrecadagoes
de direitos do mundo.

[28]https://www4.ecad.org.br



https://www4.ecad.org.br/

E tnica no mundo a existéncia de uma estrutura composta por vérias
associagdes da mesma natureza e um escritdrio central, sendo, portanto, mais uma
das peculiaridades do modelo brasileiro de gestao coletiva de direitos autorais.

VI — OUTROS MODELOS ASSEMELHADOS (NAO
NECESSARIAMENTE DE GESTAO COLETIVA)

(i) LatinAutor (Latam), ACCS*

A Federagio Ibero-Americana de Direitos Autorais, comumente conhe-
cida como LatinAutor, e recentemente denominada Latam, é uma organizagio
sem fins lucrativos fundada por quinze sociedades de direitos musicais de vdrios
paises da América Latina. A organizagio estd sediada em Montevidéu, Uruguai e
tem como objetivo prover o licenciamento de musica para servigos digitais na re-
presentacio dos seus associados.

Latam representa muitos paises da América Latina: Argentina (Sadaic),
Bolivia (Sobodaycom), Chile (SCD), Colémbia (Sayco), Equador (Sayce), Paraguai
(APA), Peru (APDAYC), Uruguai (Agadu), Venezuela (SACVEN ), Honduras
(AACIMH), Costa Rica (Acam), El Salvador (Sacim), Guatemala (AEI), Panam4
(SPAC) e Republica Dominicana (SGACEDOM).

Por sua vez, nos paises caribenhos de fala inglesa, existe a ACCS - Asso-
ciation of Caribbean Collective Societies,” que é a principal organizagio de supor-
te para a industria de direitos autorais da regido. Sua missio ¢ fornecer lideranga e
experiéncia, 20 mesmo tempo em que promove o uso de materiais protegidos por
direitos autorais, maximizando os retornos para as partes interessadas.

Fundada pela associagoes Cott (Trinidad Tobago), Jacap (Jamaica), Cos-
cap (Barbados) e Ecco (diversas pequenas ilhas do Caribe oriental), a ACCS atua
como o “elo” de comunicagio entre as OGCs do Caribe, buscando desenvolver
padrdes regionais sobre governanga e questdes operacionais, bem como o estabe-
lecimento de priticas comuns de licenciamento. Também atua como um sistema
centralizado de negociagio e licenciamento para seus membros e realiza atividades
de lobby. Acima de tudo, o principal objetivo da ACCS é colocar autores, compo-

[29]https://accscaribbean.com
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sitores e editores musicais regionais em uma melhor posi¢io para coletar royalties
dos mercados internacionais. As atividades da ACCS ainda estio em fase inicial,
com o foco no compartilhamento de informagdes relativas aos repertdrios musicais
representados por cada OGC integrante.

(ii) Joint ventures

Sempre buscando o aprimoramento de suas atividades, as organizagoes
de gestdo coletiva tém criado modelos e formas de trabalho diferenciadas. Depen-
dendo do objetivo almejado, por razdes variadas, as OGCs se consorciam para de-
senvolver atividades definidas.

Anteriormente, j4 mencionamos a PPL PRS Ltd formada com o intuito
de licenciar conjuntamente direitos de autor e conexos no Reino Unido, no que se
refere 4 execugio publica de musicas.

Outro exemplo interessante ¢ o da Emmac-SACM* - Editores
Mexicanos de Musica y la Sociedad de Autores y Compositores de México, joint
venture que reune a entidade de gestdo coletiva dos direitos de execugio publica
musical mexicanos (SACM) e a entidade de editores musicais, para conjuntamen-
te negociar licengas dos usos digitais. O licenciamento conjunto da Emmac e da
SACM propicia que as plataformas digitais obtenham uma tnica licenga compre-
endendo os direitos de reprodugio e execugio publica musical de autores, compo-
sitores e editores de musica.

Jd a europeia ICE?, é uma joint venture entre PRS, STIM e Gema, en-
tidades de gestdo coletiva dos direitos de autores, compositores e editores musicais
de Reino Unido, Suécia e Alemanha, respectivamente, oferecendo administragio
de direitos autorais, licenciamento de todos os direitos musicais presentes nas utili-
zagoes digitais € processamento on-line em vérios territérios europeus.

Ao ser criada por trés das grandes OGCs europeias de gestdo de direitos,
ICE concentra um dos maiores repertérios do continente, além de reunir a exper-
tise de negdcio das OGCs fundadoras. Em 2021, a ICE ultrapassou os dois bilhoes
de euros em distribuig6es de royalties, beneficiando mais de trezentos mil titulares
de direitos.

[30]http://www.emmacsacm.com.mx/EMMAC/Index

[31]https://www.iceservices.com
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(iif) RME (Rights Managements Entity): Unison*

Os desafios tecnoldgicos impostos com o aparecimento das plataformas
digitais de distribui¢do de musica e video, bem como as criticas que titulares, edi-
tores e produtores de fonograma sempre demonstraram em relagio a governanga,
procedimentos operacionais e modelo de gestao de algumas OGCs, propiciaram o
surgimento das chamadas Rights Managements Entiies (RMEs).

Tais organiza¢es fogem ao modelo tradicional de gestdo coletiva, por-
que desenvolvem suas atividades visando lucro e nio se enquadram nos rigidos
pardmetros de caracterizagio das organizagdes de gestio coletiva contidos nas leis
autorais de todo o mundo. Mais ainda, as RMEs se apresentam como uma alter-
nativa a tradicional gestdo coletiva de direitos, oferecendo agilidade, tecnologia de
ponta e comunicagio ficil com seus clientes. Um exemplo desse tipo de entidade é
a Unison (Espanha) que oferece seus servigos aos titulares de direito prometendo
monitoramento permanente das utilizagdes musicais, pontualidade de pagamen-
tos e gestdo atenta dos repertdrios representados. No caso particular da Unison,
e em razdo das peculiaridades da legislagio espanhola, a entidade é denominada
“operador de gestio independente” e atua mediante subvengio do Ministerio de la
Cultura y Deporte da Espanha. Recentemente, a CISAC passou a admitir em seus
quadros as chamadas RMEs, conferindo-lhes, no entanto, participagio e direitos
diferentes daqueles exercidos pelas organizagdes de gestdo coletiva associadas.™

VII. CONCLUSAO

O surgimento e a evolugio das organizagoes de gestio coletiva sio uma
inequivoca demonstragio do interesse dos titulares de direitos autorais de adminis-
trar seus direitos patrimoniais com eficiéncia, transparéncia e agilidade. Atuando
como verdadeiras facilitadoras em um mercado mundial cada vez mais consumidor
de bens protegidos pela propriedade intelectual, as organizagoes de gestdo coletiva
dinamizam as relagdes e oferecem a possibilidade de os negdcios juridicos que en-
volvem a utilizagio de obras criativas serem desenvolvidos licitamente, sem ferir os
direitos dos criadores.

[32]https://www.unisonrights.es

[33]https://www.cisac.org/client-rmes
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A existéncia de modelos distintos de gestdo constantemente aprimora-
dos evidencia a pujanga de uma atividade que movimenta anualmente bilh&es de
ddlares em todo o globo terrestre, outorgando autorizagdes e licengas de uso, rece-
bendo e distribuindo royalties, atendendo, desta forma, as necessidades de todos os
elos da cadeira produtiva dos bens intelectuais.
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Sumdrio: Introdugio: a obra fotogréfica como obra preexistente. 2. Histdrico
do Caso: a utilizagdo de obra preexiste na criagio de Warhol.3. Reconheci-
mento do fair use na decisio de primeiro Grau. 4. A Abordagem restritiva do
tranformative factor na decisio de segundo grau. 5. Conclusio: o que esperar
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INTRODUCAO: A OBRA FOTOGRAFICA COMO
OBRA PREEXISTENTE.

Em 12 de outubro de 2022, a Suprema Corte dos E.U.A. ouvird as partes
do caso Andy Warhol Foundation for the Visual Arts (“AWF?), Inc. v. Goldsmith’.

A questio a ser decidida ¢ se as obras de artes que compdem o conjunto denomi-
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70 a 80 casos (processos) Trata-se de uma oportunidade para os Ministros (Justices) fazerem
perguntas diretas aos patronos das partes e para os patronos das partes exporem os argumentos
de maijor importincia.



nado Prince Series de Andy Warhol possam ou nio ser consideradas como trans-
formative work — uma obra nova, uma obra transformada. A jurisprudéncia nor-
te-americana tem reconhecido como obra transformada aquela que transmite um
significado ou mensagem diferente da obra primdria*, no caso , houve a reversio
da decisio de 1°grau que qualificava a utilizagio da obra preexistente como fazr use.

A integragio de obras de arte pré-existentes em novas sempre foi lastre-
ada na doutrina do fair use. A decisio proferida pelo U.S. Court of Appeal for the
9th Circust impde um novo teste  configuragio de uma obra transformada que ne-
nhum outro tribunal reconheceu: a nova obra nio deve “derivar reconhecidamente
ou reter os elementos essenciais da obra origindria”.

A Suprema Corte foi acionada para analisar o pedido da AWF a fim de
reformar a decisio proferida pelo U.S. Court of Appeal for the 9th Circuit , e, assim,
melhor definir os contornos exigidos a presenga do denominado transformative
factor (critério transformador) a aplicagio do fair use (U.S. C. (17)1976). A andlise
e compreensio das decisoes de primeiro e segundo grau sobre o caso Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts. Inc. v. Goldsmith destaca uma zona de subjetivi-
dade e imprevisibilidade em relagio a interpretagio do que a jurisprudéncia possa
reconhecer como transformative work.

2. HISTORICO DO CASO: A UTILIZACAO DE
OBRA PREEXISTE NA CRIACAO DE WARHOL.

Em 3 de dezembro de 19Re81, a fotégrafa Lynn Goldsmith, em seu estd-
dio, na cidade de Nova Iorque, fotografou o artista Prince Rogers Nelson, conhe-
cido somente como Prince. O artista foi fotografado vestindo suas préprias roupas,
exceto por uma faixa preta, que ele pegou no estudio da fotégrafa e usou em torno
de seu pescogo. A fotdgrafa Lynn Goldsmith é uma fotdgrafa de grande renome,
inclusive sendo uma das primeiras mulheres a ser fotdgrafa especializada em icones

https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/oral_arguments.aspx#:~:text=The%20
Court%20holds%20oral%20argument,they%20view%20as%20particularly%20important.

[4] Conforme precedentes do Supremo Tribunal dos EUA, Tribunal Federal de Recursos do
EUA para 92 Regido (U.S Court of Appeals for the 9th Circuit, e outros tribunais recursais
in  https://www.scotusblog.com/case-files/cases/andy-warhol-foundation-for-the-visual-arts-
inc-v-goldsmith/



do rock & roll, tendo diversas de suas obras publicadas na revista Rolling Stones’,
entre outras publicages relevantes. Além do artista Prince, Lynn Goldsmith foto-
grafou diversos artistas famosos como Sting, Bob Marley, George Harrison, Bob
Dylan, entre tantos outros.

No més de outubro de 1984, a revista Vanity Fair licenciou uma das
fotografias de Prince, de autoria da Lynn Goldsmith, em preto e branco, que fora
tirada numa sessio de fotos, em estidio, em 3 de dezembro de 1981. A fotografia
foi licenciada para ser utilizada pela revista Vanity Fair que encomendou de Andy
Warhol uma ilustragio a partir daquela fotografia para a edigio de um artigo sobre
o musico Prince. A prépria fotdgrafa nio tinha conhecimento, 4 época do licen-
ciamento, que sua fotografia seria usada como referéncia por Andy Warhol. E foi
assim que a revista Vanity Fair contratou o famoso artista Andy Warhol para criar
uma ilustragdo do cantor Prince para um artigo intitulado Purple Fame, publicado
na edi¢io de novembro de 1984.

O artista Andy Warhol criou uma ilustragio em cores do musico Prince
que apareceu no artigo Purple Fame na revista Vanity Fair®. O artigo continha uma
atribui¢do de crédito pela fotografia: source photograph © by Lynn Goldsmith/
LGI. Em seguida, o artista pléstico Andy Warhol criou a “Série Prince”, composta
de 16 obras, incluindo a ilustragio utilizada na revista Vanity Fair. A Série Prince
compreendia 12 pinturas em silkscreen, 2 serigrafias em papel e 2 gravuras. Todas
elas baseadas na fotografia de Lynn Goldsmith’.

Andy Warhol morreu em 1987, e a Andy Warhol Foundation for the Vi-
sual Arts, Inc. (“AWF”), recebeu, como legatiria, os direitos sobre a Série Prince do
espdlio do artista falecido. Desde entdo, 12 obras da Série Prince foram leiloadas ou
vendidas em todo o mundo, e as quatro obras remanescentes foram doadas para o
Museu Andy Warhol, em Pittsburgh, no Estado da Pensilvinia. Essas obras tam-
bém foram mostradas em outros museus, galerias, livros, revistas, materiais promo-
cionais e outros, contabilizando pelo menos 30 vezes, desde a edigio de novembro
de 1984 da revista Vanity Fair.

Com a morte do Prince em 21 de abril de 2016, a revista Vanity Fair
publicou uma cdpia online da sua matéria Purple Fame da edi¢io de novembro

[5] https://lynngoldsmith.com/wordpress/bio-cv/

[6] https://archive.vanityfair.com/article/1984/11/purple-fame

[7] https://i0.wp.com/itsartlaw.org/wp-content/uploads/2021/05/Article-Cover-5-1.
png?resize=816%2C459&ssl=1
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de 1984, no dia seguinte, ou seja, 22 de abril de 2016. Nessa cSpia online, ambos
Andy Warhol e Lynn Goldsmith receberam crédito pela ilustragio utilizada na ma-
téria. Em maio de 2016, a Vanity Fair publicou uma edi¢do comemorativa ao artista
falecido, intitulada The Genius of Prince, ocasido em que obteve uma licenga co-
mercial para utilizar a Série Prince. A edi¢io deu somente crédito ao Andy Warhol
e nio 4 fotdgrafa Lynn Goldsmith. Uma das obras da Série Prince foi usada como
ilustragio da capa de tal edigdo.

Foi na citada ocasido, que Goldsmith tomou conhecimento da existéncia
da Série Prince. A fotégrafa, entido, entrou em contato com a AWF e informou que
acreditava que aquela capa infringia seus direitos como autora da obra fotografica
ali utilizada. Inicialmente, Goldsmith pensava que a infra¢io era em face de uma
das fotografias coloridas de Prince, mas, apds cuidadosa andlise, notificou a AWF
por infragdo aos direitos relativos a fotografia realizada em preto e branco®. Poste-
riormente, a fotdgrafa Goldsmith formalizou o registro de copyright da fotografia
em preto e branco do musico Prince, como obra nio publicada, portanto, inédita.

Em 7 de abril de 2017, com o intuito de preservar direitos, a Andy Wa-
rhol Foundation for the Visual Arts, Inc. ingressou com uma agio judicial’, reque-
rendo uma tutela declaratéria no sentido de que as obras da Série Prince baseadas
na fotografia de Lynn Goldsmith nio infringem o U.S. Copyright Act 1976 , ¢, alter-
nativamente, a declaragio de que a Série Prince é considerada fair use da fotografia

de Goldsmith.

Em 9dejunho de 2017, Lynn Goldsmith protocolizou uma counterclaim
(semelhante a um pedido contraposto no procedimento dos juizados especiais ci-
veis brasileiros), por infra¢io de direitos decorrentes do U.S. Copyright Act 1976
sobre a referida fotografia, requerendo, nos autos da agio proposta pela Fundagio
Andy Warhol, entre outras coisas, que a Fundag¢do Andy Warhol fosse proibida de
reproduzir, modificar, criar obras derivadas, vender, oferecer para venda, publicar,
exibir ou reivindicar titularidade de copyright sobre a Série Prince ou quaisquer
imagens nesta contidas'’.

png?resize= 816002C4S9&ssl 1 (acessado em 29.06.2022)

[9] Recebendo o nimero de processo 17-cv-02532-JGK, perante a U.S. District Court for the
Southern District of New York (Vara Federal de Primeira Instincia dos Estados Unidos para a
Comarca Sul de Nova Iorque).

[10] Cf.:processo n°. 17-cv-2532-JGK 7z https://itsartlaw.org/2021/05/10/a-blow-to-pop-
art/#_ftnref3 (acessado em 29/06/2022)
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A Andy Warbol Foundation for the Visual Arts, Inc (“AWEF”) também
alegou a prescrigdo da pretensio de Lynn Goldsmith, uma vez que, segundo a AWF
a prescrigdo de trés anos previstano U.S. Copyright Act 1976 impediria Goldsmith
de alegar infragdo para atos que ocorreram hd mais de trés anos antes de Goldsmith
protocolizar sua counterclaim (pedido contraposto). Ambas as partes requereram o
julgamento antecipado da lide (summary judgment).

3. RECONHECIMENTO DO FAIR USE PELA
DECISAO DA PRIMEIRA INSTANCIA.

Uma vez superadas as questdes preliminares', o juizo passou a analisar o
mérito da causa. A controvérsia ndo foi analisada como um caso de infragio ao U.S.
Copyright Act 1976, uma vez que fora reconhecida como utilizagio fundamentada
no fair use. A configuragio de hipétese de fir use sio analisados quatro fatores:

a) Primeiro fator: o propdsito e as caracteristicas do uso;
b) Segundo fator: a natureza da obra protegida por Copyright;
c) Terceiro fator: o montante ou substancialidade da porgio usada;

d) Quarto fator: o efeito do uso no mercado potencial ou valor da obra;

Na verificagio do primeiro fator (17 U.S.C. art. 107(1) que se realiza
pela identificagdo do propdsito e das caracteristicas do uso da obra, ponderou-se se
a obra secunddria seria de natureza comercial ou para propésitos educacionais sem
fins lucrativos. Contudo, a consideragio mais importante presente no primeiro fa-

[11] Em 12 de julho de 2019, o juiz federal de primeira instdncia dos EUA, o Exmo. Sr. John G.
Koeltl, emitiu a sentenga. Primeiramente, foi concedido o julgamento antecipado da lide, por
ser incontroverso, nio haver nenhuma disputa sobre questio factual material. Com relagdo 2
prescri¢io alegada pela AWF, esta nio foi acolhida. O juizo decidiu que pelo fato da Goldsmith
basear sua alegagio de infragdo ao Copyright Act 1976 pela AWF em um licenciamento ocorrido
em 2016 para a revista Vanity Fair, este licenciamento, como causa de pedir, nio seria atingido
pela prescrigio, uma vez que nio decorreram os trés anos previstos em lei.

https://news.artnet.com/app/news-upload/2019/07/andy-warhol-lynn-goldsmith-ruling. pdf
(acessado em 29/06/2022)
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tor ¢ analisar se a obra secunddria pode ser considerada de natureza “transformati-
va”, verificando-se, suas caracteristicas.

O propésito central da investigagdo sobre a natureza “transformativa”
da obra ¢ se a nova obra meramente substitui elementos da criagdo original ou,
ao invés disso, se exprime algo novo com um propdsito adicional ou caracteristica
diferente, alterando a primeira obra com uma nova expressio, novo significado ou
uma nova mensagem'?

Segundo a decisio de 1° grau, o U.S. Copyright Act 1976 nio impde
qualquer requisito de que uma obra comente a original ou seu autor para somente
assim ser considerada como transformative work". Geralmente, quanto mais trans-
formativa a nova obra for, menos os outros fatores serdo significativos, como por
exemplo, a comercialidade.

A Série Prince de Andy Warhol foi considerada como de natureza in-
contestavelmente comercial, dado o histérico uso comercial das obras. Porém,
a exibi¢do das obras em museus e o fato da AWF ser uma fundagio sem fins lu-
crativos criada com o propdsito de promover as artes visuais, atendem o interesse
publico. De qualquer maneira, as obras da Série Prince foram consideradas como
sendo transformativas, diluindo-se a importincia de sua natureza comercial. Na
comparagio realizada entre as duas obras, considerou-se que a obra secundéria pos-
sui uma nova expressio e emprega uma nova estética com resultados criativos e
comunicativos diferentes da obra original. Sendo assim, de acordo com a decisio
de primeira instincia, cada uma das obras da Série Prince pode ser razoavelmente
percebida como sendo uma transformagio realizada a partir da obra fotogrifica de
autoria da Lynn Goldsmith.

A decisio analisa os efeitos ou objetivos vislumbrados pelos autores ou
percebidos por terceiros — uma interpretagio desafiadora, pois subjetiva. No en-
tendimento de Goldsmith, seu trabalho fotogrifico estd centrado em ajudar os ou-
tros a formularem suas identidades, as quais ela objetiva capturar e revelar através
de sua fotografia. No caso, segundo a fotégrafa, as fotografias ilustram que Prince
“ndo é uma pessoa confortdvel” e que ele é “um ser humano vulnerdvel.

Em contraste, na decisio foi considerado que a Série Prince de Andy Wa-
rhol pode ser razoavelmente percebida como refletindo o oposto. Em todas, exceto
uma das obras, o torso de Prince foi removido e seu rosto e uma pequena porgio
da linha de seu pescogo sio colocados em evidéncia. Os detalhes da estrutura dssea

[12] Campbell v. Accuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 579 (1994).
[13] Cairon, 714 F. 3d na pg. 706



de Prince que aparecem nitidamente na fotografia, estio atenuados em diversas das
obras da Série Prince e delineados ou sombreados em outras.

Se nas obras de Warhol, a imagem de Prince aparece como uma figura
plana, em duas dimensdes, na fotografia de Goldsmith, o representado é um ser
tridimensional. Ademais, muitas das obras de Warhol na Série Prince contém cores
gritantes, nio naturais, em flagrante contraste com o preto e branco da fotografia
original.

As obras sem cores da Série Prince aparentam ser esbogos grosseiros nos
quais a expressdo do retratado é quase que totalmente perdida se comparada a fo-
tografia original. De acordo com a decisio, essas alteragdes resultaram em estética
e cardter diferentes do original. Nas obras da Série Prince, pode ser razoavelmente
percebida a prépria transformagio de Prince de uma figura vulnerével e descon-
fortével para uma figura iconica, maior que a vida. A humanidade do retratado
concretizada na fotografia de Goldsmith se foi.

Ademais, na compreensio da decisio de primeira instincia, cada obra
da Série Prince ¢ imediatamente reconhecivel como uma obra de Andy Warhol,
da mesma maneira que suas famosas representagoes de Marilyn Monroe e de Mao
Tsé-Tung. Resumindo, as obras da Série Prince sio transformativas por possuirem
caracteristica diferente, conferirem a fotografia original de Goldsmith uma nova
expressdo e empregarem uma nova estética com resultados criativos e comunicati-
vos distintos.

No segundo fator serd considerada a natureza da obra protegida por
Copyright (17 U.S.C. art. 107 (2)). Esse fator requer o reconhecimento de que
algumas obras estdo mais préximas do cerne da protegio pretendida copyright que
outras, com a consequéncia de que ¢ mais dificil de estabelecer seu fa7r use quando
os trabalhos anteriores sdo copiados™. O julgador deve levar em consideragio se a
obra protegida por Copyright ¢ criativa ou fatual (informativa) e nio publicada ou

publicada.

O fair use de obras expressivas ou criativas ¢ mais dificil de ser estabele-
cido do que de obras fatuais ou informativas, e a defesa de fazr use é mais restritiva
quando aplicada a obras inéditas e nio publicadas do que quando aplicada a obras
publicadas. Contudo, assim como no primeiro fator (requisito) a configuragio
de fair use, a significincia do segundo fator ¢ diminuida quando a obra secunddria
utiliza o trabalho protegido por Copyright para um propésito transformador.

[14] Campbell, 510 U.S. pg. 586.



A despeito da fotografia de autoria de Goldsmith ser uma obra criativa
nio publicada originariamente, foi licenciada para servir de referéncia para outro
artista, situagdo que afasta a possibilidade desta gozar de protegio adicional contra
a utilizagdo de terceiros por fair use’. Ademais, a decisdo de 12 instincia conside-
rou que esse fator teria importincia limitada uma vez que as obras da Série Prince
foram qualificadas como transformative work. Assim sendo, foi decidido que o se-
gundo fator de fair use nio favorece a nenhuma das partes.

No terceiro fator (17 U.S.C. art. 107 (3)) é analisado o montante e
a substancialidade da por¢io usada em relagdo 4 obra protegida como um todo.
Esse requisito deve levar em consideragio que a extensdo da cdpia permitida varia
de acordo com o propésito e cardter do uso. O magistrado entdo pergunta se a
quantidade e valor elementos usados estio em razodvel relagdo com o propdsito da
copia, enquanto reconhece que porgdes substanciais e chaves de uma obra podem
ser usadas para o propdsito de transformar aquela obra. Segundo o magistrado que
proferiu a decisdo, a fotografia de autoria de Goldsmith contém diversos elementos
dignos de protegio.

Numa fotografia, os elementos de originalidade podem incluir a pose
do sujeito fotografado, iluminagio, 4ngulo, escolha do filme e cAmera, a evocagio
da expressio desejada e qualquer outra variante envolvida. A fotégrafa Goldsmith
apresentou provas demonstrando que ela incorporou esses elementos no proces-
so artistico ao fotografar Prince e que estdo aparentes na fotografia. Contudo, es-
ses elementos estdo quase todos ausentes nas obras da Série Prince. A maioria das
obras de Warhol incluem somente a cabega e uma pequena porgio do pescogo de
Prince, jd a fotografia de Goldsmith captura grande parte do torso de Prince.

Os contornos agudos do rosto de Prince, enfatizados na fotografia, sio
atenuados nas obras de Warhol. O efeito tridimensional da fotografia produzido
pelo fundo e a illuminagio foram removidos nas obras de Warhol, que é mais bidi-
mensional. O fundo do branco da fotografia é bem diferente dos fundos em cores
gritantes da maioria das obras da Série Prince de Warhol. Ao final, o magistrado
conclui que as altera¢des de Warhol retiram a vulnerabilidade e humanidade de
Prince expressadas na fotografia de Goldsmith e apresentam Prince como um gran-
de icone.

Embora a pose e o 4ngulo da cabega de Prince tenham sido copiados da
fotografia para a Série Prince, esses ndo sio elementos protegidos como direitos

[15] A protegio adicional assegurada a obras inéditas e nio publicadas visa respeitar as escolhas
do autor de quando tornar a obra publica e se deve reter a divulga¢io da obra para aumentar
sua demanda.



reservados da fotdgrafa, uma vez que nio representam sua expressio artistica. Ade-
mais, outras fotografias do artista Prince o capturam numa pose similar, indicando
que a pose nio ¢ particularmente original. Finalmente, o fato das caracteristicas
faciais de Prince constantes na fotografia permanecerem nas obras de Warhol nio
constituem infra¢io aos direitos da fotdgrafa, ja que os elementos distintivos de sua
apresentagio na fotografia estdo ausentes nas obras da Série Prince.

O magistrado concluiu que cada uma das obras da Série Prince contém
poucos ou nenhum dos elementos protegidos na fotografia de autoria de Goldsmi-
th. Ao remover quase todos os fatores passiveis de protegio da fotografia em suas
obras, Andy Warhol transformou a obra de Goldsmith em algo novo e diferente e,
portanto, o terceiro fator foi considerado a favor da AWF.

O quarto fator (17 U.S.C. art. 107 (4)) considera o efeito do uso no
mercado potencial ou valor da obra protegida. De acordo com a decisio em Harper
€ Row, 471 U.S. pg. 568, “essa andlise deve levar em considera¢io nio somente o
dano 4 obra original, mas também o dano ao mercado para obras derivadas dela.”
Contudo, “o mercado para potenciais usos derivados inclui somente aqueles usos
que os criadores das obras originais geralmente desenvolveriam ou licenciariam a
terceiros para fazé-lo.”"¢

Na aplicagio desse quarto fator investiga-se se o uso secunddrio usurpa
o mercado ou os mercados derivados para a obra original. Essa usurpagio se daria
caso o publico alvo e a natureza do contetido infrator fossem os mesmos que os da
obra original. Em suma, na hipétese do uso secunddrio da obra criar uma obra que
substitua a obra original, tal fato implicaria em dano 4 obra original.

Quanto mais transformativo for o uso secunddrio, menor serd a proba-
bilidade dele substituir o original no mercado. A prépria Goldsmith nio alega que
a obra de Andy Warhol usurpou seu mercado para vendas diretas da fotografia de
Prince. E evidente que sio diferentes os mercados para as obras de Warhol e para
a fotografia de Goldsmith. Contudo, Goldsmith alegou que a Série Prince causou
danos ao seu mercado de licenciamento.

Segundo Goldsmith, os mercados de licenciamento coincidem com os
mesmos mercados para os quais a AWF licenciou as obras de Warhol, ou seja, o
mercado editorial e comercial, incluindo revistas e capas de discos. Mesmo que des-
de 1981, a fotdgrafa s6 tenha licenciado a fotografia de Prince para ser usada como
referéncia para a revista Vanity Fair em 1984, ela alega que reservou tais direitos
para o futuro, na expectativa de que o valor da fotografia aumentasse .

[16] Campbell, 510 U.S. pg. 592.



Entretanto, de acordo com o magistrado, Goldsmith nio apresentou
provas ou argumentos convincentes de que a Série Prince substitui a sua fotografia
no mercado. O magistrado cita a fama e a distintividade das obras de Andy Warhol
como fatores que afastam tal usurpagio, uma vez que um pretenso licenciante da
obra de Warhol queira somente a obra de Warhol. Portanto, a anélise desse quarto
fator favoreceu a autora, a AWF.

O primeiro, terceiro e quarto fatores favorecem a AWF. O segundo
fator ¢ neutro, nio favorecendo nem a parte autora e nem a ré. Assim sendo, as
obras da Série Prince de Warhol estdo protegidas pelo fazr use e o pedido de infragio
aos direitos de copyright de Goldsmith foi rejeitada. A sentenga em primeira ins-
tAncia terminou por reconhecer que a Série Prince estaria protegida pela doutrina
do fair use, rejeitando todos os pedidos da Ré, Goldsmith. Inconformada com a
decisdo de primeira instincia, Goldsmith entrou com recurso de apelagio perante

U.S. Court of Appeals for the Second Circuit”.

4. A ABORDAGEM RESTRITIVA DO
TRANSFORMATIVE FATOR NA DECISAO DE
SEGUNDA INSTANCIA

O U.S. Court of Appeals for the Second Circuit' recebeu o recurso de ape-
lagdo protocolizado por Goldsmith e decidiu fazer a andlise do recurso segundo o
procedimento “de novo”". A instincia recursal emitiu uma primeira decisio em
26/03/2021%. Tal decisdo acabou sendo aditada em 24/08/2021*'. O aditamento
aconteceu em virtude da Suprema Corte dos EUA ter emitido uma decisio poste-
rior a primeira decisdo de segunda instincia deste processo, no caso Google LLC v.
Oracle America, Inc, 141 S. Ct 1183 (2021), a qual discutia os fatores de fazr use.
Um colegiado de trés juizes federais de segunda instincia decidiu o recurso confor-

[17] O Tribunal Regional Federal dos EUA para a Segunda Regiio.
[18] Tradugio livre: Tribunal Federal dos EUA para a segunda regido.

[19] Isso significa que a instincia recursiva reexaminou todo o caso, levando em consideragio
todas as questdes de fato e de direito, de acordo com os argumentos e provas apresentados em
primeira instincia, e desconsiderou por completo a decisio de primeira instincia.

[20] https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/19-2420/19-2420-2021-03-26.
html (tltimo acesso em 01/07/2022)

[21] https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/19-2420/19-2420-2021-08-24.
html (dltimo acesso em 01/07/2022)
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me o voto proferido pelo Relator da decisio, o Exmo. Juiz de Segunda Instincia,
Gerard E. Lynch.

A jurisprudéncia da Suprema Corte dos EUA orienta no sentido de
que 2 aplicagdo da doutrina do fair use, seja feita, preliminarmente, uma anilise
da presenga, no caso concreto, de todos os quatro fatores autorizativos do fair use
de acordo com os propésitos do Copyright®. Sendo assim, o tribunal analisou: o
propdsito e as caracteristicas do uso (se comercial ou ndo), se a natureza da obra
seria de obra transformada ou obra derivada, a fim de decidir se a AWF poderia se
valer do fazr use como defesa.

Na andlise do subfator transformador (contido no primeiro fator), foi
questionado se a obra nova meramente substitui os elementos da criagio original
ou se, ao invés disso, se ela adiciona algo novo, com um propésito adicional ou
caracteristicas diferentes, alterando a primeira obra com uma nova expressio, sig-
nificado ou mensagem. A avaliagio se uma obra é transformativa deve ser feita de
acordo com a maneira como ela pode ser razoavelmente percebida. No preimbulo
do (17 U.S.C. art. 107)., o préprio legislador enumerou alguns exemplos de usos
transformativos, a saber: critica, comentdrio, noticia, ensino, conhecimento e pes-
quisa. Em Campbell 510 U.S. pgs. 580-81, a Suprema Corte dos EUA reconheceu
a parédia como fair use, uma vez que ela deve imitar o original para atingir seu
objetivo.

De acordo com o relator, o juizo de primeira instincia foi muito longe ao
interpretar a decisio deste préprio tribunal em Carion 714 F3d pg. 706, pois nem
sempre uma obra secunddria que adiciona uma nova estética ou nova expressio a
obra original é necessariamente transformativa. Sio derivadas aquelas que apesar
de adicionarem uma nova expressio, significado ou mensagem a obra original nio
se qualificam como fair use .

As obras derivadas sdo, por for¢a de lei, reservadas ao titular do copyri-
ght, enquanto as obras transformadas a partir de uma obra protegida podem con-
figurar o fair use de terceiros. Se o escopo das obras transformadas for interpretado
de maneira muito ampla, este pode invadir os direitos as obras derivadas reservados
ao seu respectivo titular. Na decisdo Carioun™, as obras que apresentam os mesmos
elementos da obra original numa nova forma e sem adicionarem algo novo sio
consideradas derivadas, a exemplo de uma adaptagio de literatura para o cinema.

[22] Campbell, 510 U.S. pgs. 577-78; vide também Google, 141 S. Ct. pg. 1197; Cariou, 714
F.3d pg. 705.

[23] Cariou (714 F. 3d pg. 708)



Para o propésito de avaliar se uma obra ¢ transformada (transformati-
ve work) no contexto da doutrina de fair use, deve-se considerar o propdsito e as
caracteristicas da obra primdria e da obra secunddria. No presente caso, a andlise
de propésito ndo tem grande serventia para avaliar a natureza transformadora das
obras, uma vez que ambas as obras sdo obras de arte visual e compartilham o mes-
mo propdsito, ou seja, servirem como obras de arte visual.

A decisdo de 2° grau critica a andlise do magistrado de 1°. grau, por en-
tender ser inadequado a um juiz agir como um critico de arte, utilizando critérios
subjetivos® para analisar o cardter transformador de uma obra secunddria. A obra
secunddria deve fazer mais do que impor o estilo de outro artista sobre a obra pri-
mdria, retendo todos os seus elementos essenciais.

Ao se comparar as obras, conclui-se que a Série Prince nio ¢ uma obra
transformada de acordo com o significado do primeiro fator de andlise de fair use.
Segundo o tribunal, a criagio de Warhol resume-se 4 extragio de certos elementos
da fotografia de Goldsmith, tais como profundidade e contraste, e embelezamento
das imagens achatadas com cores berrantes e nio naturais. Nio hd como negar que
o propdsito e a fungio das duas obras em anilise sdo idénticos: sdo obras de arte
visual, servindo, essencialmente, como retratos da mesma pessoa.

Desta forma, o tribunal enxerga a Série Prince como uma obra derivada,
pois apresenta a mesma obra numa forma diferente (uma impressio em tela de alto
contraste), e retém os elementos essenciais da fotografia de Goldsmith sem adicio-
nar ou alterar elementos de maneira significativa. Em suma, o tribunal entende que
nio se pode desconsiderar que a fotografia ¢ a base da Série Prince.

As modificagdes feitas por Warhol ampliam alguns dos elementos essen-
ciais da fotografia de Goldsmith e minimizam outros. Mesmo que o efeito cumula-
tivo dessas modificagdes possa dar uma impressio diferente do objeto da fotografia
de Goldsmith, tal fotografia continua como a fundagio reconhecivel sobre a qual a
Série Prince foi construida.

O tribunal nio nega a pessoalidade de Warhol como caracteristica criati-
va da Série Prince. Reconhece o estilo inconfundivel do artista. Entretanto, refuta
que o estilo do artista possa ser considerado como uma caracteristica transforma-
dora da obra. Segundo o tribunal, se o estilo artistico viesse a ser considerado ele-

[24] Com relagdo is caracteristicas, o juizo de primeira instincia entendeu a obra de Warhol
como transformada uma vez que a fotografia original de Goldsmith apresentava o artista Prince
como uma pessoa vulnerdvel e desconfortével e a Série Prince de Andy Warhol apresentava o
artista como um icone, maior que a prépria vida.



mento de transformagio poderia se propiciar uma licenga especial para o pligio. A
luz dos argumentos apresentados, o tribunal conclui que a Série Prince nio se en-
quadraria no subfator transformador (do primeiro fator) da doutrina do fazr use .

O juizo de segunda instincia passa a analisar se o uso da obra ¢ de na-
tureza comercial ou se seria para propdsitos educacionais sem fins lucrativos (17
U.S.C. art. 107(1)). Embora o uso comercial pese contra a decisio de fair use, esse
critério deve ser aplicado com cautela, uma vez que quase todos os usos, elencados
no preimbulo do art. 107 como exemplos de fazr use, sio usos com fins lucrativos.

A natureza comercial do uso secunddrio teria sua importincia diminui-
da caso o uso fosse suficientemente transformador, de modo que o autor primdrio
nio esperasse compensagio por tal uso. O tribunal concorda com a primeira ins-
tincia quando esta conclui que a Série Prince tem natureza comercial, mas produz
um valor artistico que serve a um interesse publico maior.

Nio obstante, pelo fato do tribunal de segunda Instidncia entender que a
Série Prince ndo ¢ uma obra transformada como questio de direito, este ndo pode
concluir que a AWF teria o direito de lucrar com as obras sem remunerar Goldsmi-
th por seus direitos, mesmo que tal lucro fosse em beneficio do publico, jd que a
missio da AWF ¢ promover as artes visuais. Contudo, esse cardter de utilidade pu-
blica pesaria contra a aplica¢do de determinadas tutelas, como, por exemplo, a or-
dem de destruigdo das obras infratoras ou a proibigdo de sua distribuigdo. Portan-
to, pelo fato do tribunal nio considerar a Série Prince como transformative work,
o seu uso comercial adquire relevincia contra o seu enquadramento como fazr use.

O segundo fator condicionante da doutrina de fazr use dirige o juizo
a ponderar sobre a natureza da obra protegida por Copyright, incluindo se ela é
expressiva ou criativa ou se ¢ mais fatual, sendo que uma obra fatual ou informativa
favorece a caracterizagio de fair use com maior facilidade; se a obra ¢ publicada ou
inédita, sendo que na hipétese de obras inéditas, ¢ maior a restrigio.

A conclusio, por parte do juizo de primeira instincia, que este segundo
fator nio favoreceria nenhuma das partes porque a fotografia de Goldsmith foi
licenciada para servir como referéncia e a Série Prince é¢ uma obra altamente trans-
formada estd errada. O fato da fotografia de Goldsmith haver sido licenciada para
servir como referéncia, sendo um tnico uso e em condi¢des limitadas, ndo modi-
fica seu status de obra inédita nem diminui a protegio legal da autora em escolher
quando sua obra deve ser tornada publica.

Uma vez que a primeira instdncia reconheceu a fotografia de Goldsmith
como criativa, inédita e ndo publicada, o juizo de origem deveria ter considerado



o presente fator como benéfico para a Goldsmith, independente se considerou as
obras da Série Prince como transformative work de acordo com o significado do
primeiro fator de andlise de fair use. J4 que a segunda instdncia nio considera a Sé-
rie Prince como transformative work pelos motivos acima, esse segundo fator pesa
ainda mais em favor de Goldsmith.

O terceiro fator considera “o montante e a substancialidade da porgio
usada em relagdo 4 obra protegida por Copyright como um todo” (17 U.S.C. art.
107(3)). Nao hd uma linha clara delimitando o montante permissivel que pode
ser “emprestado” da obra original (primdria). A depender do propdsito do uso se-
cunddrio, uma obra inteira poderia ser copiada e, mesmo assim, esse uso estaria
autorizado pela doutrina de fazr use.

O tribunal nio concorda com a conclusio da primeira instincia de que
este terceiro fator favoreceria a AWF pelo fato da extragio e achatamento da foto-
grafia de Goldsmith ter removido seu uso de luz, contraste, sombreamento e ou-
tras qualidades expressivas, retirando quase todos os elementos protegidos da obra
primdria.

Inicialmente, o tribunal esclarece ser incontroverso que o copyright nio
protege ideias, mas somente “a maneira original ou Ginica que o autor expressa essas
ideias, conceitos, principios ou processos (Rogers, 960 F.2d pg. 308)”. Embora a
Goldsmith nio possua direitos exclusivos sobre a imagem do rosto do artista Prin-
ce, o direito concede a ela um amplo monopdlio da imagem conforme reproduzida
em nas fotografias dele, incluindo a fotografia de Goldsmith.

Com isso em mente, o tribunal conclui que a Série Prince reproduz, de
maneira significativa, a fotografia de Goldsmith, quantitativamente e qualitativa-
mente. O produto final da Série Prince de Warhol pode ser prontamente identifi-
cado como derivado da Fotografia de Goldsmith. Uma comparagio entre a Série
Prince do Warhol e a fotografia de Goldsmith deixa claro que a fotografia nio foi
somente usada como uma referéncia ou uma azde-mémoire para que o artista do-
cumentasse precisamente as caracteristicas fisicas de seu sujeito.

Ao invés disso, as imagens de Warhol sio instantaneamente reconheci-
veis como representagdes ou imagens da prépria fotografia de Goldsmith. Quais-
quer que fossem os efeitos das alteragdes feitas por Warhol, a esséncia da fotografia
de Goldsmith foi copiada e persiste na Série Prince. O processo do Andy Warhol
teve o efeito de amplificar ao invés de minimizar certos aspectos da fotografia da
Goldsmith, segundo o voto do relator.



A apropriagio de Warhol da fotografia de Goldsmith também nio pode
ser considerada razodvel em relagdo a seu propésito. N4o hd nos autos do processo,
nenhuma prova ou argumento que comprove que Warhol se envolveu na escolha
da fotografia de Goldsmith, nem mesmo a revista Vanity Fair o fez, 2 AWF nio
oferece razio alguma para a escolha especifica da fotografia de Goldsmith. A repre-
sentagio de Warhol da Fotografia de Goldsmith conserva tantos detalhes da obra
primdria, que o tribunal ndo pode chegar a outra conclusio senio que este fator
favorece Goldsmith.

Este quarto fator indaga “se o uso controverso se torna muito difun-
dido, ele afetard adversativamente o mercado potencial para a obra protegida por
copyright. (Bill Graham Archives, 448 F.3d pg. 613) “A andlise desse fator requer
que equilibremos o beneficio que o publico obterd se o uso for permitido com o
ganho pessoal que o titular do copyright receberia se o uso fosse negado.” (Wright
v. Warner Books, Inc. 953 F2d pgs 731, 739 (2nd Cir. 1991))

Para avaliar o dano ao mercado potencial, nio se deve perguntar se a obra
secunddria danificaria o mercado para a obra primdria, mas se ela usurpa o mercado
da primeira ao oferecer um substituto concorrente. Essa andlise deve cobrir tanto o
mercado primdrio para a obra, bem como, os mercados derivados. Esse quarto fa-
tor estd proximamente ligado ao primeiro fator no sentido de que “quanto maior
a utilizagio da obra original para atingir um propésito que difere do propésito da
obra original, ¢ menos provivel que a cépia servird como um substituto satisfatério

da obra original.” (Authors Guild, 804 F.3d pg. 223, citando Campbell, 510 U.S.
pg. 591)

O tribunal concorda com a primeira instincia no sentido que o merca-
do primdrio para a Série Prince do Warhol e para a Fotografia de Goldsmith nio
coincidem significativamente, contudo o tribunal ndo concorda com o argumento
de que o mercado para as obras de Warhol é o mercado para “Warhols”, porque
fazé-lo seria permitir que esse quarto fator sempre favorega o alegado infrator con-
tanto que ele seja bem sucedido o suficiente para gerar um mercado ativo para o seu
proéprio trabalho. J4 com relagdo ao mercado de licenciamento, o tribunal nio con-
corda com a decisdo da primeira instdncia que a Série Prince ndo apresenta ameaga
para o mercado de licenciamento da Goldsmith.

Inicialmente, o tribunal nota que a primeira instdncia errou em aparen-
temente alocar o 6nus da prova deste fator para a Goldsmith. O titular dos direitos
tem algum 6nus inicial de identificar os mercados relevantes, mas nio hd nenhuma
decisio no sentido que o titular dos direitos deve demonstrar danos reais de merca-



do. Pelo fato do “fair use” ser uma defesa afirmativa, o 6nus de prova desse quarto
fator pertence aquele que utiliza tal defesa afirmativa, neste caso a AWF.

Com a excegdo de possiveis licenciamentos para exibigoes em museus
e publicagdes sobre Andy Warhol, pelo fato de ambas as obras serem ilustragoes
do mesmo musico famoso, com a mesma base consumidora e a AWF nio fornecer
qualquer prova que a disponibilidade da Série Prince nio possa ameagar para o
mercado atual ou potencial para a obra de Goldsmith, esse quarto fator favorece

Goldsmith.

Segundo o relator, a primeira instincia negligenciou completamente o
dano potencial a0 mercado derivado para a fotografia da Goldsmith. O licencia-
mento da Série Prince pela AWF para a Vanity Fair, em 2016, sem dar crédito ou
pagar a Goldsmith, a privou dos pagamentos de royalties que ela teria direito. Os
fotdgrafos geralmente licenciam suas obras para servirem de referéncia para obras
derivadas estilizadas. Permitir que se faca esse tipo de uso das fotografias sem a con-
feréncia do crédito necessirio e o pagamento dos respectivos royalties contraria
completamente os objetivos do copyright. Na génese da Série Prince estd o contra-
to de licenciamento entre a Lynn Goldsmith Licencing e a revista Vanity Fair para
o uso da fotografia da Goldsmith como referéncia para um artista.

A andlise da instincia recursal sobre o guarto fator também “leva em
consideragio os beneficios publicos que a c6pia ird provavelmente produzir.”
(Google, 141 S. Ct. pg. 1206). A AWF argumenta que os beneficios ao publico
contribuem a seu favor. O relator da decisio recursal discorda.

O tribunal entende que todos os quatro fatores no caso concreto favo-
recem Goldsmith e assim decide nio acatar a defesa de AWF, nio reconhecendo
que a utilizagio da fotografia de Goldsmith na criagio da Prince Series possa ser
considerada como fair use”. Inconformada com a decisio de segunda instincia, a
Andy Warbol Foundation for the Visual Arts, Inc. (“AWF”) ingressou com recurso
perante a Suprema Corte dos EUA, em 9 de dezembro de 2021.

De acordo com a AWF, a Suprema Corte dos EUA tornou, por repeti-
das vezes claro, que uma obra de arte ¢ transformativa para os propdsitos do fazr
use sob o Copyright Act se ela transmite um significado ou mensagem diferentes

[25] Por trés votos a zero, sendo o voto do relator, o Exmo. Juiz Desembargador Federal Gerard
E. Lynch, acompanhado pelo voto do Exmo. Juiz Desembargador Federal Richard J. Sullivan,
o Exmo. Juiz Desembargador Federal Dennis Jacobs langou voto concorrente com o voto do
relator, revertendo a sentenga de primeira instincia.



da obra primdria. A decisio do Second Circuit* estabeleceu que mesmo quando a
obra secunddria transmite um significado ou mensagem diferentes, ela ndo ¢ trans-
formativa se reconhecidamente deriva da obra primdria e retém seus elementos es-
senciais.

5. DA CONCLUSAO: O QUE SE ESPERA DA
SUPREMA CORTE AMERICANA?

A AWF alega que a decisdo da Segunda Regido é conflitante com as deci-
soes da Nona Regido, de outros tribunais de apelagio e da prépria Suprema Corte.
A decisio da Segunda Regido cria uma incerteza juridica e uma divisio no entendi-
mento jurisprudencial da doutrina do fazr use, afetando toda uma classe das artes
visuais, incluindo as obras de Andy Warhol e de inimeros outros artistas.

A pacificagio da questio pela Suprema Corte é de tremenda importin-
cia cultural, pois uma obra pode ser legal em uma jurisdigio e ilegal em outra, de-
pendendo de uma consideragio subjetiva do significado da obra nova. A decisio
provocou uma grande inquietagio na comunidade cultural e académica, nas quais
muitos entendem que a decisdo frusta a promogio da criatividade que estd entre
os objetivos da Constitui¢do americana e da legislagio construida pelo regime de

Copyright.

A decisio final sobre o caso deverd ser emitida pela Suprema Corte dos
E.U.A. em meados de 2023. Essa futura decisio nio deverd adicionar novos fato-
res, pois estio nomeados textualmente no § 107 do Copyright Act os quatro fatores
indispensdveis para a verificagio se uma obra secunddria poderd utilizar uma obra
preexistente sem a necessidade de autorizagio prévia e/ou pagamento de royalties.
Contudo, o que se aguarda e serd oportuno ¢ que a Suprema Corte fornega escla-
recimentos e detalhes para a aplicagdo dos quatro fatores do fair use, especialmente
do subfator transformador inerente ao primeiro fator.

[26] Segunda Regido.
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1. INTRODUCAO

As parddias, ao longo dos séculos, e notadamente a partir do século X VI,
vém sendo importantes meios de critica e de desenvolvimento do pensamento hu-
mano. As primeiras parédias conhecidas criticavam de forma comica grandes obras
da humanidade, tal como ocorria com as éperas francesas. Entre os intervalos dos
atos, s atores apresentavam pequenas cenas parafraseando comicamente o ato an-
terior no intuito de entreter o publico.

Com a evolugio dos direitos autorais ¢ dos direitos da personalidade,
entendeu-se necessdria a criagio de uma protegio para as parédias, com a finalidade
de se evitar que detentores de direitos impedissem o surgimento da parédia como
forma de critica ao pensamento, jd que esta havia se tornado uma verdadeira forma
de exercicio da liberdade da expressio criativa e artistica.

No Brasil, as parédias, assim como as pardfrases, sio elencadas como li-
mitagOes aos direitos autorais, conforme a redagio do artigo 47 da Lei 9.610 de 19

[1] Jener Kath Jardim - Advogado graduado pela Pontificia Universidade Catélica do Rio
de Janeiro. Pés-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontificia Universidade
Catdlica do Rio de Janeiro. Coordenador da drea de midia € entretenimento de Mansur Murad
Advogados. Contato: jkj@muradpma.com



de fevereiro de 1998°. Esta redagio ¢ idéntica aquela do artigo 50 da Lei 5.988, de
14 de dezembro de 1973, que precedeu a atual Lei.

Mesmo contando com mais de quatro décadas de protegio as parédias,
até os dias atuais, profissionais atuantes na drea do direito, assim como profissionais
de marketing, propaganda e diversos criadores de contetido, tais como composito-
res e escritores, tém dificuldade em definir com precisio quais elementos sio ne-
cessdrios em uma pega publicitdria, artigo ou obra, para que seja considerada uma
parédia. E mais, mesmo contendo todos os elementos caracterizadores para limitar
direitos de exclusividade, hd dificuldade em compreender como essa obra ou pega
publicitdria serd interpretada pelo detentor dos direitos autorais, e como serd a de-
cisdo dos tribunais caso essa parédia seja contestada em juizo.

Este curto artigo tentard evidenciar: i) quais sdo as razdes para que as
legislagGes, brasileira e estrangeira, limitem os direitos autorais de modo que as pa-
rédias possam ter seu espago; ii) quais sio os limites para as préprias parddias; e iii)
como as normas sobre o assunto sio positivadas e interpretadas por outros ordena-
mentos juridicos.

2.0 QUE E PARODIA?

Conforme anteriormente afirmado, a parédia é uma limitagio ao exerci-
cio dos direitos autorais previsto em lei, que visa garantir ao individuo a liberdade
de expressdo para criticar de forma c6mica uma obra anteriormente publicada, pro-
tegida por direitos autorais.

Nio obstante o tratamento dado a parddia pela lei brasileira, José de Oli-
veira Ascensio entende que a liberdade para parodiar nio deveria ser entendida
como uma limita¢io aos direitos autorais. Isto porque, na opiniio do autor, a paré-
dia simplesmente nio utiliza a obra anterior, conforme o seguinte raciocinio, tanto
em relagio 4 parifrase, quanto a parddia:

A colocagdo dada pela Lei ne 5.988 a esta matéria ndo € particularmente fe-
liz. Nédo hd uma limitagio ao direito do autor da obra origindria, antes se
aponta uma atividade que ndo representa utilizagdo duma obra. Estes artigos

[2] Art. 47. Sdo livres as parifrases e parédias que nio forem verdadeiras reprodugdes da obra
origindria nem lhe implicarem descrédito.



ndo trazem pois excegdo, mas manifestagoes do principio da livre comunica-
¢do das ideias, que 50 pdra quando esconder uma frandulenta apropriagio
da obra albeid’.

Ou seja, para o citado autor, uma parédia nio necessitaria limitar direitos
de uma obra anterior porque simplesmente nio utiliza os direitos ali protegidos.
Assim, o direito de parddia seria uma mera “afirmagio positivada” do principio
constitucional da liberdade de expressio, conforme elencada no artigo 5° da Cons-
titui¢do brasileira, em seu inciso IV, que trata da livre manifestagio do pensamento,
e em seu inciso IX que, especificamente, define como livre a liberdade expressio da
atividade intelectual, artistica, cientifica e de comunicagio, independentemente de
censura ou licenga.

Historicamente, as parédias buscam interpretar de forma nova uma obra
publicada que tenha alcangado um grande publico, ou um determinado nicho ao
qual o autor se dirige. Tem como finalidade a adaptagdo daquela obra conhecida
através de um novo tratamento, transmitindo uma ideia diversa da obra original,
porém por meio cdmico. Filmes, livros, artes pldsticas podem ser objetos de paré-
dia, conquanto que o interlocutor tenha o conhecimento do original para distin-
guir as alteragGes contextuais e seus significados.

No mundo das obras literdrias, ¢ considerada parddia, ou pastiche para
os franceses, a imitagdo textual com a finalidade de alcangar um efeito comico, tan-
to em sua motivagio quanto em seu meio de expressio. A parédia pressupde, por
parte do leitor, conhecimento anterior do texto que estd sendo parodiado, com a
construgio de um novo argumento.

De forma indireta, José Oliveira de Ascensdo em sua obra ji citada’ tam-
bém define que a parédia ndo pode ser uma simples transformagio da obra anterior,
mas deve conter um cardter criador e tratar de forma antitética o tema emprestado.

Ou seja, a simples utilizagio de uma obra anterior através de outro meio,
a sobreposi¢io ou supressio de seus elementos caracterizadores, nio individuali-
zam uma parddia da obra original. E importante que se trate o tema de forma am-
bigua, contrdria, antagdnica ou colidente em relagio a forma na qual foi tratado na
obra anterior.

[3] ASCENSAOQ. José de Oliveira. “Direito Autoral”. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997,
p.67.

[4] ASCENSAO. José de Oliveira. Ob. cit., p. 66.



3. PARODIA COMO LIMITE AOS DIREITOS
AUTORAIS

Conforme definido pela Lei de Direitos Autorais brasileira desde 1973
(antigo art. 50, incorporado na lei atual através do art. 47) também ¢é necessario,
para que uma parddia esteja amparada como limitagio aos direitos autorais, que
nio implique descrédito 4 obra anterior.

Portanto, para legislagio brasileira, a parédia, além de nio ser mera re-
produgio de obra anterior, também nio pode causar descrédito a esta, introduzin-
do um elemento subjetivo para a utilizagio da parédia, que pode trazer inseguranga
na utiliza¢io do instituto.

Entende-se por descrédito nio a falta de crédito ao parodiar a obra an-
terior, tais como informar quem ¢ seu autor, editora e seu ano de publicagio, mas
sim utilizar-se de elementos que possam ofender, de alguma forma, os direitos do
autor anterior sobre aquela obra, assim como prejudicar o préprio autor em sua

dignidade e honra.

Desta forma, a lei brasileira também introduz um elemento subjetivo
para que uma parddia nio constitua ofensa aos direitos autorais, o descrédito. A
partir deste momento, qualquer detentor de direitos autorais sobre uma obra pa-
rodiada estaria apto a alegar descrédito e assim tentar impedir a circulagio de pa-
rédias sobre sua obra perante o Poder Judicidrio, que, por sua vez, decidird sobre
a questio.

Nio se trata apenas de deixar que o Poder Judicidrio decida se uma pa-
rédia causa, ou nio, descrédito A obra anterior ou ao seu autor, mas também, ex-
trajudicialmente, de fazer com que autores de parddias e publicitérios nio tenham
paridmetros legais para se apoiarem ao elaborarem seus materiais, causando uma
inseguranga juridica e, muitas vezes, abuso de direitos por parte dos detentores de
direitos autorais.

Isto porque, raramente, um autor ou cessiondrio de direitos concorda
com a veiculagio de parddias de suas obras, quando realizadas por terceiros. Neste
ponto, bem pensou o constituinte origindrio ao determinar, no acima citado inciso
IX do artigo 5¢ da Constituigio Federal, que a liberdade artistica serd livre indepen-
dente de licenca.



Portanto, é necessirio equilibrar a determinagio da Lei de Direitos Au-
torais, que condiciona a legalidade da parédia 4 auséncia de descrédito ao autor da
obra origindria, com o direito constitucional 4 liberdade artistica e de expressio.

Aqui, ndo se trata de equilibrar um direito fundamental com uma nor-
ma ordindria. Isto porque presume-se que o descrédito, conforme mencionado no
artigo 47 da Lei de Direitos Autorais, também deriva de outros direitos fundamen-
tais, tal como o direito exclusivo de utilizago, publicagio ou reprodugio das obras
por seus autores, definido no inciso XXVII do artigo 5¢ da Constituigdo Federal®,
e, portanto, também constante no rol de direitos fundamentais.

Baseada nisto, parte da doutrina, inclusive apoiada pela Declaragio Uni-
versal dos Direitos do Homem?®, entende a obra artistica como uma criagdo do es-
pirito, e os direitos autorais morais, que aqui interessam, seriam considerados uma
extensio dos direitos humanos dos préprios autores, e, portanto, seriam caracte-
rizados também como parte de sua personalidade, conforme afirmado por Carlos
Alberto Bittar”.

Portanto, para esta parte da doutrina, os direitos autorais morais, especi-
ficamente o direito a assegurar a integridade da obra, também sio direitos funda-
mentais, justificando a aplicagio de um equilibrio entre valores constitucionais, en-
tre estes o direito a liberdade de criagdo artistica e de manifestagio do pensamento.

Entende-se, entdo, que descrédito, nos termos da Lei de Direitos Auto-
rais, nio poderia ser entendido como a auséncia de oposigdo dos titulares da obra
original em relagdo a parddia realizada acerca de seu trabalho. Ao contrério, en-
tende-se que descrédito ocorreria se a parédia prejudicasse o exercicio dos direitos
autorais dos titulares da obra original em razio da veiculagio da parédia, ou mesmo
ferisse a honra e reputagio do préprio autor (e nio da obra parodiada). Essa é a in-
teligéncia do artigo 24, inciso IV da Lei, que garante ao autor o direito de assegurar
aintegridade da obra.

[5] Art. 5¢ Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, 4 liberdade,
aigualdade, 4 seguranga e 4 propriedade, nos termos seguintes:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagdo, publicagio ou reprodugio de
suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

[6] Artigo 27.2/2 da Declaragio Universal dos Direitos do Homem, que proclama que “todos
tém direito  prote¢do dos interesses morais e materiais ligados a qualquer producio cientifica,
literdria ou artistica da sua autoria”.

[7] BITTAR, Carlos Alberto. “Direito de Autor”. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitdria,
2003, p. 47.



O jd citado autor José Oliveira de Ascensio ainda afirma que ndo se pode
deixar a cargo do autor o critério de descrédito, sob pena de serem conduzidas opo-
si¢des com a finalidade de extorquir dos utentes (ou autores das parddias, seguindo
o pensamento do citado j4 citado e saudoso Ascengio) um pagamento suplemen-
tar®. Por outro lado nio se pode deixar a cargo do autor da parédia o mesmo crité-
rio, sob pena de se utilizar de obras alheias para alavancar suas vendas por meio de
préticas oportunisticas’.

O entendimento acima ¢ totalmente aplicdvel ao caso de parddias, em
que o autor ou titular do direito autoral vé na critica humorada de seu trabalho
uma maneira de angariar maiores fundos pela utiliza¢io de seu trabalho ou utiliza o
monopolio estabelecido na Lei de Direitos Autorais como forma de evitar simples
aborrecimentos ocasionados pela critica no formato de parddia.

4. A APLICACAO DA PROTECAO A PARODIA NO
BRASIL PELO CONAR

Infelizmente ndo h4 farta jurisprudéncia sobre o assunto, j4 que a experi-
éncia demonstra que grande parte dos litigios envolvendo estas questdes resolvem-
-se de maneira extrajudicial.

Tal modo de resolugio amigivel dessas questdes pode ser positivo do
ponto de vista prdtico para as empresas detentoras de direitos autorais e para cria-
dores de contetido, pois hd menos dispéndio financeiro e redugio de esforgos que
ocorreriam caso estes acordos se transformassem em processos judiciais. Porém,
por outro lado, hd uma falta de precedentes judiciais relevantes para que toda a
sociedade se situe em relagdo aos limites e  caracterizagio de uma parddia, e, por-
tanto, hd sempre incertezas ao se utilizar de uma parédia para criticar uma obra, ou
para fins publicitdrios.

Uma solugio eficaz para os casos de parddia para fins publicitirios tem
sido 0 meio de resolugio de conflitos através do Conselho Nacional de Autorre-
gulamentagio Publicitiria (CONAR), que vem, a0 mesmo tempo, oferecendo
balizas para futura utiliza¢do de parédias para campanhas publicitdrias e evitando

[8] ASCENSAO. José de Oliveira. Ob. cit., p. 143.
[9] ASCENSAO. José de Oliveira. Ob. cit., p. 144.



o ajuizamento de agbes perante o judicidrio, jd tio sobrecarregado com intimeras
outras demandas.

Além da legislagio vigente, o CONAR estabelece em seu Cédigo Brasi-
leiro de Autorregulagio Publicitdria (CBAP) algumas regras que podem ser apli-
cadas diretamente as decisdes do CONAR sobre parédias, incluindo: a aceitagio
da publicidade comparativa, desde que nio se caracterize a concorréncia desleal,
prejuizo 4 imagem do produto ou a4 marca de outra empresa (artigo 32, alinea f do
CBAP); ando utilizagdo de musicas sem o respeito aos direitos autorais (artigo 39);
a protegio a criatividade e originalidade, condenando o plégio ou imitagdo, com
ressalva dos casos em que a imitag¢do ¢ comprovadamente um deliberado e evidente
artificio criativo (artigo 41); e condenagio  infragio das marcas, apelos, conceitos
e direitos de terceiros (artigo 42)".

Conforme pode ser percebido, todas as normas acima citadas do CBAP
derivam diretamente da Lei de Direitos Autorais ou da Lei 9.279/98 (Lei da Pro-
priedade Industrial), uma vez que buscam proteger a reputagio das empresas, as-
sim como o cardter inovador das campanhas publicitirias anteriores. Ainda, em
certo viés, visam evitar qualquer tipo de prdtica de atos de concorréncia desleal
entre anunciantes e agéncias.

Baseado nessas normas, premissas e valores, o CONAR foi responsével
por centenas de decises a partir de sua fundagio e algumas delas dizem respeito as
parddias e imitagdes comicas.

Em um dos casos de maior repercussio na midia, o CONAR julgou as
representagdes n® 46 e 47/00, basicamente representadas a partir de campanhas
publicitirias da Recofarma, ora dententora da marca Kuat, e da empresa ora fabri-
cante do Guarand Antarctica. A detentora da marca Antarctica, que utilizava um
personagem caracterizado por um “génio” para atender seu consumidor, entendeu
que a Recorfarma, na propaganda do guarand identificado sob a marca Kuat, in-
fringia seus direitos autorais ao utilizar a figura do mesmo génio que “confundia”
todas as palavras dos seus consumidores. Ou seja, quando se pedia o guarand de
uma marca ao personagem, ele entendia que estava sendo pedido o da outra. Nessa
propaganda hd um jovem que reconhece o génio de outro comercial e diz que nada
ird pedir a ele, pois ele confunde tudo. O CONAR, em decisio célere, optou pela
sustagdo do comercial, pois ndo considerou esta pe¢a como uma pardédia ou como
versio bem-humorada da campanha anterior. Ademais, “considerou também que

[10] O Cédigo Brasileiro de Autorregulamentagio Publicitdria, assim como todas as decisoes
do CONAR desde 1978 podem ser encontradas no site http://www.conar.org.br.
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a caracterizagio do génio confere os direitos de criagio 4 Antarctica e sua agéncia”,
que foi acolhido com unanimidade pelos membros do CONAR™.

Ou seja, a utilizagio do mesmo personagem em outro contexto no evi-
tou que a reprodugio deste pudesse ser considerada infragdo de direitos autorais da
agéncia publicitdria e do anunciante que produziu a campanha anterior, mesmo
em um contexto cdmico, rechagando a alegagio de parédia como defesa. Enten-
de-se, entdo, que 0o CONAR considerou que nio havia desenvolvimento de argu-
mento novo suficiente para caracterizar a parédia ou que esta causava descrédito ao
autor ou a marca do anunciante anterior.

Em outro caso emblemdtico, em abril de 2003, 0 CONAR decidiu sobre
arepresentagio n® 60/03, na qual se discutia a propaganda anunciada pela empresa
ora detentora da marca Telelista, utilizando-se do bordio “nio é nenhuma Tele-
lista” em uma alusdo clara, segundo os autores da representagio, a expressio de
propaganda “ndo ¢ nenhuma Brastemp”.

Os membros do CONAR entenderam que nio hd nenhuma criagio
ou inovagio na troca das marcas “Telelista” e “Brastemp” que pudesse caracterizar
uma parédia e optaram por recomendar a sustagio do comercial. O Conselheiro
Relator da representagio concedeu liminar sustando a exibi¢do do filme enquanto
aguardava apresentagio de defesa, alegando que inexistiria na referida peca qual-
quer artificio criativo, tratando-se apenas de uma cdpia pobre da campanha da
Brastemp. Ao fim, confirmou sua decisio inicial, propondo a sustagio em definiti-
vo do filme da Telelista e da 100% Propaganda, recomendagio aceita por unanimi-
dade’. Tal decisdo foi mantida em grau de recurso.

Na representagio n® 320/05, o CONAR decidiu sobre a propaganda
anunciada pela Escola Panamericana de Arte que simulava a propaganda de redes
de vendas de eletrodoméstico no varejo, que alegadamente fazia alusio aos anun-
cios da empresa outrora conhecida como Casas Bahia, porém utilizando de vio-
léncia para chamar a aten¢do do publico. Neste antncio, o protagonista falava de
maneira exaltada, conforme acontece nos antincios das redes de varejo, porém pro-

[11] “GUARANA KUAT”, Representagio n¢ 46/00, Autor: Central Globo de Operagdes
e Producio Comercial, Representagio n° 47/00, Autora: Antarctica, Anunciante e agéncia:
Recofarma, engarrafadora do Guarani Kuat, ¢ DPZ, Relator: Arthur Amorim, Decisio:
Sustagdo.

[12] “TELELISTA - A LISTA TELEFONICA DO BRASIL”, Més/Ano Julgamento: Abril
de 2003,

Representagio n: 60/03, Autor(a): Multibras e Talent, Anunciante e agéncia: Telelista e 100%
Propaganda, Relator: José Manuel Cascdo da Costa, Decisio: Sustagio.



movendo ofertas inverossimeis, nas cores branca, vermelha e azul, para demonstrar
a qualidade do servigo prestado pelo anunciante.

O CONAR entendeu que nio havia pldgio, e, portanto, caracterizava-se
a pardédia, uma vez que nio havia prejuizo as Casas Bahia (que instaurou a repre-
sentagio), e que aquele modelo de andncio era comum a todas as redes de vendas
no varejo. No entanto, recomendou a alteragio do comercial somente pela violén-
cia excessiva, jd que as cenas de violéncia passariam dos limites. Por isso, recomen-
dou a alteragio do antncio, proposta aceita por unanimidade pelos membros do
Conselho de Etica®.

Em margo de 2006, 0 CONAR julgou a representagio n® 339/05 contra
a Fiat Automéveis, pela parédia do filme “Rocky, O Lutador”. Nesta parddia, o
carro anunciado subia as escadas do Museu do Ipiranga, em Sio Paulo, fazendo
alusdo as cenas do mencionado filme, nas quais o personagem principal se prepara-
va para suas lutas correndo e subindo escadas.

A Fiat se defendeu da representagio alegando parddia do filme, utilizan-
do a tese que foi, ao final, acolhida pelo CONAR, que entendeu que as cenas do
comercial jamais incitardo a sua reprodugio pelos telespectadores, pois a caracte-
ristica de parédia ¢ facilmente compreendida'. Portanto, neste caso, o CONAR
entendeu que a parddia estava bem caracterizada, e decidiu pelo arquivamento da
representagio, dado que o comercial nio infringia direitos autorais dos produtores
do filme e ndo lhes causavam nenhum descrédito.

Outras decisdes do CONAR, tanto em relagio a publicidade comparati-
va, quanto 2 infra¢io de direitos autorais, seguem o mesmo principio das decisoes
mostradas acima: a parédia necessita ter cardter criativo em relagdo a obra ou cam-
panha publicitdria de referéncia, nio implicando em descrédito 2 mesma. A critica
aqui se estabelece na falta de andlise direta, em termos de parddias, utilizada nas
decisdes do CONAR, pois nio hd um aprofundamento juridico maior na limita-
¢ao dos direitos autorais nas questoes decididas, pois os casos foram decididos com
base no CBAP e por meio de senso comum no ramo publicitirio.

[13] “MAIS CRIATIVIDADE - ESCOLA PANAMERICANA DE ARTE”, Representagio
n° 320/05, Autora: Y&R, Anunciante e agéncia: Escola Panamericana de Arte e Loducca 22,
Relator: Carlos Eduardo Toro, Sexta Cidmara, Decisdo: Alteragio.

[14] “FIAT PALIO - MUSEU DO IPIRANGA?”, Més/ano de julgamento: Marco de 2006,
Representagdo n2: 339/05, Autor(a): Conar, por iniciativa prépria; Anunciante e agéncia: Fiat
e Leo Burnett, Relator(a) e Voto vencedor: Enio Basilio Rodrigues, Cimara: Primeira Cimara,
Decisdo: Arquivamento.



Nio hd uma nitidez ao se decidir que esse ou aquele antncio nio pode
ser veiculado por infrag6es aos direitos autorais ou por ser ato de concorréncia des-
leal, mas sim de maneira genérica e com base em uma razoabilidade alcangada sem
uma metodologia definida. Por outro lado, 0 CONAR historicamente ofereceu
algumas bases para futuras campanhas publicitdrias baseadas em parédias, algo que
o Poder Judicidrio veio a fazer recentemente.

5. A APLICACAO DA PROTECAO A PARODIA NO
BRASIL PELO TRIBUNAIS

Ainda hd poucas decisdes judiciais relevantes sobre o assunto que apon-
tem para nortes na caracterizagio de uma parddia, sendo que sé recentemente as
nossas cortes superiores foram obrigadas a se posicionar sobre o tema. Percebe-se,
que o assunto vem sendo tratado de forma casuistica, mas que, devido 2 escassez
de precedentes no Brasil, estes recentes julgados firmam-se como importantes casos
para balizar julgamentos vindouros.

Em um dos primeiros casos em que julgou a parédia como tema prin-
cipal, o Superior Tribunal de Justiga (STJ), em maio de 2011, decidiu no Recurso
Especial n® 1.131.498 - RJ (2009/0149030-4)" pela falta de caracterizagdo para li-
mitagio dos direitos autorais. Trata-se de uma agio judicial por violagio de direitos
de autor, ajuizada por herdeiro do conhecido apresentador Chacrinha, diante da
reprodugio de uma das musicas de autoria de seu pai pela rede de supermercados
Carrefour em uma pega publicitdria.

Na letra utilizada pela rede de supermercados, os versos foram substitu-
idos por outros de cardter também alegadamente comico, que faziam propaganda
do anunciante. Neste caso, decidiu o ST7:

Diz a Lei 9.610/98, em sen art. 47 que sio livres as pardfrases e parddias. O
recorrente, com base nesse artigo afirma que no caso ndo se hd falar em ato
ilicito, porquanto a cangdo reproduzida na propaganda se encaixaria nessas

modalidades.

[15] REsp 1131498 / R], Recurso Especial 2009/0149030-4, Relator(a) Ministro Raul Aratjo,
Orgio Julgador: Quarta Turma, Data do Julgamento 17/05/2011, Data da Publicagio/Fonte:
DJe 08/06/2011, RST] vol. 223 p. 474.



Parafrasear significa traduzir em palavras proprias pensamento original de
outro autor. E maneira diferente de dizer algo que jd foi dito. E usar um texto
como tema para trabalho de maior amplitude.

No mesmo voto, o Relator, Exmo. Sr. Ministro Raul Aratjo, ainda com-
plementa:

Ainda que se adotasse o segundo posicionamento, verifica-se que na hipdtese
dos autos a letra original da cangdo foi alterada de modo a atrair consumi-
dores ao supermercado da ré, ndo havendo falar em pardfrase, pois a cangio
original ndo foi usada como mote para desenvolvimento de outro pensamento,
ou mesmo em paro'dz'a, isto é, em imitagdo comica, on em tratamento antite-
tico do tema. Foi deturpada para melhor atender aos interesses comerciais do
promovido na propaganda.

Nagquele caso, o ST] decidiu que a parddia precisa contar com o desen-
volvimento de novos argumentos, cuja amplitude deve ser maior do que a prépria
obra parodiada, além de dar tratamento antitético ao tema, nio se configurando
na simples substitui¢do de palavras para atender uma ou outra finalidade. Acres-
centa-se que faltou & musica veiculada por Carrefour qualquer elemento de cariter
cdmico ou duplo significado, assim como tratamento antitético do tema para que
a parddia ficasse caracterizada.

Outro caso importante decidido pelo STJ acerca das parédias foi o
caso do site “Falha de Sdo Paulo”, por meio do Recurso Especial n® 1.548.849 em
04/09/2017"¢. Nesta decisio o ST]J entendeu pela aplicagio da protegio a parédia
como limitagio aos direitos autorais:

(..) A parddia é forma de expressio do pensamento, & imitagdo comica de com-
posido literdria, filme, miisica, obra qualquer, dotada de comicidade, que se
utiliza do deboche e da ironia para entreter. E interpretagdo nova, adaptagio
de obra jd existente a um novo contexto, com versdo diferente, debochada, sa-
tirica.

Assim, a atividade exercida pela Falha, parddia, encontra, em verdade, re-
gramento no direito de antor, mais especifico e perfeitamente admitida no

[16] REsp 1.548.849/SP, Relator(a) Ministro Marco Buzzi, Orgio Julgador: Quarta Turma,
Data do Julgamento 20/06/2017, Data da Publicagio/Fonte: DJe 04/09/2017, RST] vol. 223
p. 474.



ordenamento juridico pdtrio, nos termos do direito de liberdade de expresso,
tal como garantido pela Constituicio da Repiiblica.

A parddia é uma das limitagoes do direito de antor, com previsio no art. 47 da
Lei 9.610/1998, que prevé serem livres as pardfrases e parddias que ndo forem
verdadeiras reprodugies da obra origindria nem lhe implicarem descrédito.
Essas as condiges para que determinada obra seja parodiada, sem a necessi-
dade de antorizagio do seu titular.

Ou seja, o STJ entendeu que todos os requisitos necessirios para carac-
terizar uma parddia estavam presentes no caso e, ainda, que a falta de conotagio
comercial é um requisito dispensével para sua andlise. Este foi o primeiro entendi-
mento expresso pelas cortes superiores brasileiras que trouxe a parédia como um
fator de limitagdo dos direitos autorais.

Em seguida, o STJ reafirmou o entendimento no REsp 1.597.678 / R],
em acérdio de 21/08/2018". Neste caso, o ST] julgou a legalidade de uma campa-
nha publicitdria que fez alusio aos versos da letra da cangio “Garota de Ipanema”,
sem reproduzir a melodia de coautoria de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, enten-
do ao final que tal campanha publicitdria se tratava de uma parddia:

(-..) A parddia é licita e consiste em livre manifestagio do pensamento, desde
que ndo constitua verdadeira reprodugdo da obra origindria, ou seja, que haja
uma efetiva atividade criativa por parte do parodiador, e que ndo tenbha co-
notagdo depreciativa ou ofensiva, implicando descrédito a criagio primeva ou
ao sen autor. O art. 47 da Lei n® 9.610/1998 ndo exige que a criagdo possua
finalidade nio lucrativa ou ndo comercial. Na bipdtese, o acdrddo recorrido
consignon que a campanba publicitdiria, promovida em formato impresso
e digital, fez mera alusio a um dos versos que compoem a letra da cangido
“Garota de Ipanema’, alterando-o de forma satirica e ndo depreciativa, sem
reproduzir a melodia de coautoria de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

A publicidade ¢ técnica de comunicagdo orientada a difusdo priblica de pro-
dutos, empresas, servigos, pessoas e ideias, que também envolve a atividade
criativa.

O juizo acerca da licitude da parddia depende das circunstdncias fiticas de
cada caso concreto e envolve um certo grau de subjetivismo do julgador ao afe-

[17] REsp 1.597.678 / R], Relator(a) Ministro Ricardo Villas Béas Cueva, Orgio Julgador:
Terceira Turma, Data do Julgamento 21/08/2018, Data da Publica¢io/Fonte: DJe DJe
24/08/2018, RT vol. 998 p. 734.



rir a presenga dos requisitos de comicidade, distintividade e anséncia de cunho
depreciativo, conforme exigido pela legislacdo de regéncia.

O STJ, na prépria ementa, aponta os requisitos da comicidade, distin-
tividade e auséncia de cunho depreciativo definidos pela Lei de Direitos Autorais
como requisitos para caracterizagio da parddia, expressamente desconsiderando se
o uso da parddia possui finalidade comercial ou nio.

Nos julgamentos seguintes, a exemplo do REsp 1.810.440 / SP de
12/11/2019" e do REsp 1.967.264 / SP de 15/02/2022", o STJ reconhece, res-
pectivamente, a aplicagdo do instituto da parédia mesmo em campanhas eleitorais
(desde que presentes os requisitos) e que nio hd necessidade de dar créditos  obra
parodiada. Tais decisdes ainda podem ser contestadas através de recursos.

Portanto, nota-se que a discussio sobre parddia nas cortes superiores
brasileiras ainda ¢ bastante recente, mas pode-se dizer que em um periodo de uma
década houve evolugio significativa. Da auséncia de discussio judicial sobre o tema
(o que acontecia de forma superficial em sede de CONAR) sobreveio a formagio
de precedentes relevantes que tendem a favorecer o instituto da parédia conforme
disposto na Lei de Direitos Autorais.

6. APLICACAO DA PARODIA EM OUTROS PAISES

Dos tépicos acima, percebe-se que a pesquisa e as decisdes sobre o tema
no Brasil sio bastante recentes e, portanto, passa-se a analisar como os outros orde-
namentos juridicos lidam com a questdo em relagdo aos requisitos para caracteri-
zag¢io da parddia. Foram reunidas, entdo, informagdes de como ¢ tratado o assunto
nos Estados Unidos da América e na Franga, como dois dos maiores sistemas clds-
sicos de common law e civil law.

[18] REsp 1.810.440/ SP, Relator(a) Ministro Marco Aurélio Bellizze, Orgio]ulgador: Terceira
Turma, Data do Julgamento 12/11/2019, Data da Publicagio/Fonte: DJe 21/11/2019.

[19] REsp 1.967.264 / SP, Relator(a) Ministro Nancy Andrighi, Orgio Julgador: Terceira
Turma, Data do Julgamento 15/02/2022, Data da Publicagio/Fonte: DJe 18/02/2022.



6.1. A Parédia nos Estados Unidos da América

Os Estados Unidos da América sdo um terreno fértil para a pesquisa so-
bre o instituto da parddia, ji que se trata de um pais que possui fortes garantias ao
direito de livre manifestagio do pensamento, e 20 mesmo tempo, grande protegio

aos copyrights.

Considerando que lidam com uma extensa gama de direitos autorais, os
tribunais americanos tém sido mais experimentados através de agoes judiciais pro-
postas por grandes empresas detentoras de direitos autorais, inclusive em aspectos
internacionais.

Sobretudo, no sistema norte-americano, a configuragio (ou nio) de uma
parddia dependerd da andlise do caso concreto. Porém, diferentemente do direito
brasileiro, a andlise pelos tribunais americanos se dard a luz do fair use, previsto na
se¢io 107 do Copyright Act, que de forma alternativa, equivale ao Capitulo IV do
Titulo IIT da Lei 9.610 de 1998. Porém, diferentemente do que ocorre na legislagio
brasileira, o Copyright Act nio trata as parédias como “limitages”, mas sim como
“uso justificado” ou “uso admitido”.

A segdo 107 da lei norte-americana autoriza o uso justificado de obras
protegidas por copyrights*” com a finalidade de critica ou comentdrio sem que in-
corra em infragdo de direitos. Para tanto ¢é necessdrio que se verifique:

(1) o propésito e tipo de utilizagdo, incluindo se 0 mesmo ¢ de natureza co-
mercial ou educacional sem fins lucrativos — as utilizagdes de obras protegi-
das para a criagdo de parédias com fins educativos e sem finalidade comercial
seriam mais admitidas;

(2) a natureza do trabalho copiado — as obras nio publicadas ou de cunho
denotativo estariam mais sujeitas ao uso justificado do que as obras publi-
cadas e conotativas.

(3) a quantidade e proporcionalidade do copiado em relagio ao todo -
quanto menos a parédia utilizar da obra parodiada, maior probabilidade de
justificar seu uso;

[20] Trata-se aqui do conceito norte-americano de protegio aos direitos do autor, que se
difere do Droit d’Autenr advindo da escola francesa, do qual deriva o direito autoral como
conhecemos no direito brasileiro. Basicamente, o Droit d’Auteur confere, além dos direitos
patrimoniais, comuns ao Copyright, também os diretos morais sobre a obra, o que, em caso de
parédia, permite aos norte-americanos analisar o tema também de forma diferente.



(4) o efeito do uso relativamente ao mercado potencial ou valor do trabalho
sob direito de autor — se a parddia faz com que a obra original perca espago
no mercado ou diminua em seu valor de comércio, seu uso é menos justifi-
cado.

Ou seja, se a parddia tiver um propdsito nio lucrativo e educacional, e
nio interferir no mercado da obra original, maiores as chances de ser considerada
de uso justo.

Com base nisto, e apoiadas na forte influéncia da liberdade de expressio
na cultura norte-americana, as Cortes americanas, inicialmente, decidiram pelo
uso justo da parddia e privilegiaram a aplicagio da Primeira Emenda a4 Constitui-
¢ao daquele pafs, assegurando a liberdade de expressio através de parddias para fins
diversos.

Por exemplo, no caso Campbell v. Acuff-Rose Music*', a Suprema Cor-
te americana aplicou os passos do uso justificado para a parddia feita pelo grupo
2 Live Crew da musica de Roy Orbison “Ob, Pretty Woman”, em 1989. A Corte
considerou que, mesmo tendo finalidade comercial, a parédia, com letra e versos
alterados, era tdo ridicula que se tornava uma obra nova substancialmente diferen-
ciada da obra original. Além disso, a alteragio foi interpretada como exercicio da
liberdade de expressio, cuja critica nio prejudicava a exploragio comercial da obra
anterior por qualquer aspecto:

(b) Parody, like other comment and criticism, may claim fair use. Under the

first of the four §107 factors, “the purpose and character of the use, including
whether such use is of a commercial nature. ..,” the enquiry focuses on whether
the new work merely supersedes the objects of the original creation, or whether
and to what extent it is “transformative,” altering the original with new ex-
pression, meaning, or message. The more transformative the new work, the less
will be the significance of other factors, like commercialism, that may weigh
against a finding of fair use. The beart of any parodist’s claim to guote from
existing material is the use of some elements of a prior author’s composition to
create a new one that, at least in part, comments on that author’s work. But
that tells conrts little about where to draw the line. Thus, like other uses, parody
has to work its way through the relevant factors. Pp. 8-12.

()

[21] Inteiro teor do precedente Campbell v. Acuff-Rose Music estd disponivel em http://
www.law.cornell.edu/supct/html/92-1292.78 html. Acesso em: 03 jul. 2022.
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(¢) The Court of Appeals erred in holding that, as a matter of law, 2 Live
Crew copied excessively from the Orbison original under the third §107 fac-
tor, which asks whether “the amount and substantiality of the portion used in
relation to the copyrighted work as a whole” are reasonable in relation to the
copying’s purpose. Even if 2 Live Crew’s copying of the original’s first line of
lyrics and characteristic opening bass riff may be said to go to the original’s
“beart,” that beart is what most readily conjures up the song for parody, and
it is the beart at which parody takes aim. Moreover, 2 Live Crew thereafter
departed markedly from the Orbison lyrics and produced otherwise distincti-
ve music. As to the Lyrics, the copying was not excessive in relation to the song’s
parodic purpose. As to the music, this Court expresses no opinion whether re-
petition of the bass riff is excessive copying, but remands to permit evaluation
of the amount taken, in light of thesong’s parodic purpose and character, its
transformative elements, and considerations of the potential for market subs-
titution. Pp. 17-20.

() The Court of Appeals erred in resolving the fourth §107 factor, “the effect of
the use upon the potential market for or value of the copyrighted work,” by pre-
suming, in reliance on Sony, supra, at 451, the likelihood of significant market
bharm based on 2 Live Crew’s use for commercial gain. No “presumption” or
inference of market harm that might find support in Sony is applicable to a
case involving something beyond mere duplication for commercial purposes.
The cognizable barm is market substitution, not any barm from criticism. As
to parody pure and simple, it is unlikely that the work will act as a substitute
for the original, since the two works usually serve different market functions.
The fourth factor requires courts also to consider the potential market for de-
rivative works. See, e. g., Harper € Row, supra, at 568. If the later work bas
cognizable substitution effects in protectable markets for derivative works, the
law will look beyond the criticism to the work’s other elements. 2 Live Crew’s
song comprises not only parody but also rap music. The absence of evidence or
affidavits addressing the effect of 2 Live Crew’s song on the derivative market
for a nonparody, rap version of “Ob, Pretty Woman” disentitled 2 Live Crew,
as the proponent of the affirmative defense of fair use, to summary judgment.
Pp. 20-25.

Assim, a Suprema Corte norte-americana entendeu que a parédia em
questdo era transformativa em relagdo a obra anterior e que seria improvavel que
sua venda substituisse a venda da obra original, por total impossibilidade de con-
fusio.



Inclusive, neste precedente, a Suprema Corte americana criou a diferen-
ciagio entre parddia e sdtira. Para a Corte, a parédia “copia” o objeto a ser paro-
diado e brinca com este, e, portanto, ¢ de uso permitido. J4 a sdtira faz o uso de
aspectos presentes no trabalho anterior e os utiliza para criticar outro objeto ou a
prépria sociedade, ndo sendo necessirio se utilizar da obra protegida para fazé-lo e,
por isso, 0 seu uso nio seria justo.

Em junho de 2012, o United States Court of Appeals for the Seventh Cir-
cuit® utilizou a argumentagio do precedente acima citado para decidir sobre caso
em que a parddia utilizava trabalho anterior, sobretudo utilizando o “cerne” do
trabalho anterior (“heart”, no original em inglés). Ainda assim, o Tribunal enten-
deu que a parddia constitufa um uso justo da obra anterior, conforme parte do
Acérdio a seguir, no caso Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners®:

The creative and expressive nature of the original WWITB places the work
within the core of copyright protection. But this factor only establishes that the
original elements of WWITB are protected to the outer bounds of copyright
protection, which is defined by fair use. In the case of parody, this factor offers
little help to Brownmark because “parodies almost invariably copy publicly
known, expressive works.” Id. at 586.

Regarding the third factor, SPDS’s use of the original WWITB was not in-
substantial. Certainly, SPDS used the “beart” of the work; the work’s overall
design and distinctive visual elements. Harper € Row, Publrs. v. Nation En-
ters., 471 U.S. 539, 565 (1985). But in the context of parody, “copying does
not become excessive in relation to parodic purpose merely because the portion
taken was the original’s beart.” Campbell, 510 U.S. at 588. Parody therefore
“presents a difficult case.” Id. Indeed, it may even seem as an anomaly under
fair use that parody, a favored use, must use a substantial amount of gualita-
tive and quantitative elements to create the intended allusion; there are few
alternatives. But when parody achieves its intended aim, the amount taken
becomes reasonable when the parody does not serve as a market substitute for
the work. See id. (“How much more is reasonable will depend . . . on the ex-
tent to which the [work’s] overriding purpose and character is to parody the
original or, in contrast, the likelihood that the parody may serve as a market
substitute for the original.”). The South Park WWITB is cearly a parody
and bas not supplanted the original WWITB.

[22] Equivalente, grosso modo, a uma segdo do Tribunal Regional Federal, no Brasil.

[23] Inteiro teor da decisio disponivel em https://law.justia.com/cases/federal/appellate-
courts/ca7/11-2620/11-2620-2012-06-07.html. Acesso em: 03 jul. 2022.
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1t follows from the third factor that SPDS’s parody cannot have an actiona-
ble effect on the potential market for or value of the original WWITB video
under the fourth factor. As the South Park episode aptly points out, there is
no “Internet money” for the video itself on YouTube, only advertising dollars
that correlate with the number of views the video bas bad. It seems to this court
that SPDS’s likely effect, ironically, would only increase ad revenue. Any effect
on the derivative market for criticism is not protectable. Id. ar 592. And the
plaintiff bas failed to give the district court or this court any concrete suggestion
about potential evidence indicating that the South Park parody bas cut into
any real market (with real, non-Internet dollars) for derivative uses of the
original WWITB video.

We agree with the district court’s well-reasoned and delightful opinion. For
these reasons, the judgment of the district court is AFFIRMED.

No caso acima retratado, o desenho animado South Park, reproduzia a
obra anterior, mas se utilizando de toda a estilizagdo caracteristica da série, o que
ainda configurou uso justo para o tribunal americano.

Ao longo do tempo, também foram sendo expostos os ganhos econd-
micos gerados a partir da exploragio de parddias e, a partir de entdo, surgiram teses
contrdrias a aplicagio do uso justo para as parddias. Porém, as parddias nio deixa-
ram de ser analisadas dentro do mesmo método de apuragio do uso justificado.

De modo geral, infere-se que as cortes norte-americanas, baseadas em
precedentes anteriores, entendem que a parédia somente se configura quando duas
mensagens simultineas sio transmitidas: a da obra parodiada e a da prépria paré-
dia, normalmente em antitese cOmica 2 anterior.

Existem outras importantes decisoes das Cortes americanas sobre o as-
sunto e, em todas elas, é possivel perceber que a tese das parédias como matéria de
defesa parece ter sido amplamente aceita pelo Judicidrio norte-americano.

6.2. A Parédia na Franga

A Franga ¢ uma das grandes matrizes do direito autoral da forma que se
conhece no Brasil. O seu Cédigo da Propriedade Intelectual protege as criagoes dos
autores contra reprodugc’)es nio autorizadas, conforme consta ao artigo L 122-4.
Contudo, o Cédigo também determina a tolerdncia as parédias, pastiches e carica-



turas em seu artigo L 122-5*. Os franceses nio tratam a parédia como uma limita-
¢do dos direitos autorais, mas, definitivamente, como uma exce¢io.

Tal como no Brasil, na Franga ¢ igualmente necessirio que a parédia te-
nha um cariter criativo e inovador em relagio a obra parodiada, que haja tragos
comicos e dois significados distintos. Observa-se, no entanto, que os franceses se
atém a dois principios basicos nesta aplicagio:

(1) Provocar Sorrisos ou Risos - a parddia, em geral, deve provocar estas rea-
goes no piblico, riso ou sorriso, sem, no entanto, denegrir a imagem do antor

da obra parodiada.

(2) Impossibilidade de confusio — conforme nos outros ordenamentos, a paro-
dia na Franga também ndo pode levar o piiblico a confundi-la com o trabalho
parodiado e nem acarrete em prejuizo, financeiro, para este.

No mais, os franceses determinaram alguns padroes para tipos de paré-
dia: caricatura, pastiche e parédia musical. Se uma obra de determinado tipo con-
tiver as caracteristicas estabelecidas nesses padroes, provavelmente serd considerada
uma exce¢do ao exercicio do direito autoral.

De acordo com a construgio doutrindria francesa, para que uma carica-
tura (aqui nio somente para desenhos de seres humanos, mas para todo e qualquer
objeto transmitido em obra plistica) seja legal, ¢ preciso que ela zombe da obra
parodiada, dando contornos grotescos aos tragos anteriores e os deformando de
alguma forma a causar sorriso no publico. Entende-se que as “gargalhadas” ou “ri-
sos” (em detrimento de “sorrisos”), em se tratando de caricaturas, sejam um sinal
de que a parddia atribua cardter pejorativo a obra parodiada ou ao seu autor.

O pastiche, que, para os franceses, ¢ um tipo de parddia voltada as obras
literdrias, necessita de “copia” de parte do trabalho parodiado, porém com a criagio
de novos argumentos que tornem a parte reproduzida irrelevante no conjunto da
nova obra. O pastiche pode ter como alvo um género de obras anteriores e nio
precisa estar restrito a um unico trabalho anterior. Também ¢é necessdrio um ar
comico, mas que nio necessariamente leve o puablico a sorrir ou rir. Otimos exem-
plos sdo a obra Don Quixote, de Miguel de Cervantes, que parodia os romances de
cavalaria mais antigos.

[24] A lei e os tribunais franceses diferenciam os trés géneros, sendo que o termo parddia
também pode ser utilizado como genérico. O termo caricatura ¢ mais aplicado as obras
pldsticas, pastiche as obras literdrias e parédia, em sentido estrito, para obras musicais. Cada
uma das espécies de parddia tem regras estabelecidas através de precedentes e costumes.



Jd aparédia (musical), em estrito senso, ¢ aplicada a obra musical que sa-
tiriza uma musica anterior e que deve cumprir com o objetivo de fazer o publico em
geral rir ou gargalhar (mais do que sorrir). Aqui, inicialmente, os franceses exigiam
uma critica & masica anterior. Porém, com a evolugio dessa espécie de parddia, so-
mente seria preciso que se faga uma sétira utilizando a melodia antecedente.

Essas sdo as nogdes bisicas utilizadas na Franga para a caracterizagio de
cada uma das espécies de parédia, mas que nio invalidam a constatagio de outros
tipos de parddia tolerados pela lei francesa.

O “direito a rir”, ndo caracterizado intrinsecamente, mas amparado por
outros direitos, ji foi invocado algumas vezes nos tribunais franceses para a defe-
sa de parddias, juntamente com a liberdade de livre manifestagio do pensamento,
como parte do bloco constitucional francés.

Da mesma forma, o direito a liberdade de expressio aplicado no contex-
to das parddias foi apoiado pela Corte de Apelagio (instdncia méxima na Franga)
do Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI) que entendeu que “/exception de

arodie apparatt comme une limitation en faveur de la libre expression®” e que “les
q
uridictions sevaient plus réceptives 4 une exception basée sur la liberté d’expression
J
dans le contexte de la parodie que dans d autres situations™®”.

Em outro caso de grande repercussio, o TGI de Paris entendeu que, de
acordo com a Declaragio Universal dos Direitos do Homem, o direito 2 livre ex-
pressio tem tanta forga quanto o direito a protegio s obras autorais. Dessa forma,
como ambos fazem parte do bloco constitucional, devem ser igualmente protegi-
dos. E concluiu perguntando: como seria possivel fazer parédia sem “debochar” de
algo ou alguém, o limite parece ser sutil. Essa decisio pds em xeque o padrio de que
a parddia nio deve ofender o autor ou o trabalho anterior, concretizando o que foi
chamado de “le mythe de la parodie révérenciense®”

Portanto, o ordenamento francés, historicamente, forneceu guarida as
parddias, desde que se caracterizassem nos padroes acima descritos e invocando a
liberdade de expressio.

[25] Em tradugido livre “a excegdo para a parédia constitui uma limitagio em favor do direito
de livre expressio”. Julgado pela Cour d’appel (Corte de Apelagio) de Paris do TGI de Paris
em 23 de margo de 1978.

[26] Em tradugio livre “as cortes devem ser mais receptivas a uma exce¢io baseada na liberdade
de expressio no contexto de uma parédia do que em outras situagées”. Julgado pelo TGI de
Paris, 12 Cimara, Segio 1, 30 de abril 1997, no caso Pagnol v. Société VOG.

[27] Em tradugido livre “o mito da parédia reverencial”. Julgado pelo TGI de Paris, 3¢ Cimara,
Secdo 1, 13 fevereiro de 2002, no caso AFP v. Callot.



Contudo, em famoso caso, os tribunais franceses, decidiram, que a obra
La Bicyclette Bleue da escritora Régine Deforges seria um plégio da famosa obra
E o Vento Levon da autora norte-americana Margareth Mitchell (no original em
inglés “Gone with the Wind”) ji que ambas as obras teriam os mesmos argumentos
narrativos bdsicos. Essa interpretagio prevaleceu malgrado as diferengas entre as
obras, a exemplo do fato de que a obra anterior se passava nos Estados Unidos e
tinha como cendrio a guerra de secessdo americana, enquanto a paro’dia ocorria no
periodo de ocupagio alemi da Franga na 2¢ Guerra Mundial. Assim, consideraram
que a suposta parédia escrita pela autora francesa seria pldgio da obra anterior e que
os argumentos introduzidos nio justificariam a proteg¢io a parddia (ou pastiche,
na especificagio dos franceses), o que culminou na condenagio da autora ao paga-
mento de indenizagdo por violagio a direitos autorais.

Ao fim, infere-se que o ordenamento francés, a0 mesmo tempo em que
preza pelo direito do autor, de acordo com sua histéria e vida politica, também zela
pela liberdade de expressio; o que, no presente caso, ocorre sob o viés da parddia.

7. CONCLUSAO

o final, conclui-se que a experiéncia brasileira com parddias (seu estudo
Ao final \ brasil d tud.
pela academia e apreciagdo pelos tribunais) ainda ¢ relativamente recente quando
comparada com as discussoes sobre o tema nos Estados Unidos e na Franga, onde
hd métodos um pouco mais claros para que se determine a legalidade, ou nio, de
uma parddia.

As decisdes brasileiras sobre parédia em sede de autorregulamentagio
pelo CONAR chegaram a conclusdes que balizam os requisitos para a configura-
¢do de parédia sem um viés juridico. Em sede judicial, vé-se o inicio de uma inter-
pretagio pelo STJ que privilegia a protegio da parédia, mas ainda sem contar com
uma eventual andlise do tema pela corte suprema, se ¢ que isto ird ocorrer.

[28] O Supremo Tribunal Federal chegou a analisar incidentalmente o tema nos julgamentos
das arguigdes de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), na ADPF 697 / DF
(publicado em 19/07/2021, disponivel em https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search

despacho1221247/false) e ADPF 963 / R] (publicado em 27/05/2022, disponivel em https://
jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1308555/false) porém o critério para as
decisdes foi baseado na inadequagio do instituto da ADPF para tratar de tais questdes do que

no uso da parédia como limitagio aos direitos autorais, ambos para fins eleitorais.
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Isto provoca uma inseguranga juridica que pode acarretar na nio utiliza-
¢do do instituto da parddia, limitando o exercicio pleno da liberdade de expressio
e, a0 final, da democracia. Nio se fala aqui que o brasileiro deixard de parodiar
trabalhos anteriores, pois a visio comica sobre as situagdes cotidianas e politicas faz
parte da prépria cultura brasileira, do dia-a-dia e da vida econémico-social deste
pais. Porém, trata-se sobre a utilizagio da parédia como excegdo ou limitagio, na
defesa contra pleitos baseados em uso indevido de direitos autorais.

Nio hd certeza juridica em como se deve utilizar o instituto definido no
artigo 47 da Lei de Direitos Autorais, devido 4 auséncia de métodos ou padroes
para tanto. Seria oportuno, tal como foi desenvolvido nos Estados Unidos da Amé-
rica e na Franca, que fossem criados padrdes ou métodos para que o autor de pard-
dias pudesse ter uma fronteira minima antes de veicular sua obra, estabelecendo,
assim, certa seguranga juridica, tal como ensaiou o STJ nas decisdes mais recentes
acima apontadas.

Uma solugio seria a reativagio ou a criagio de entidade semelhante ao
Conselho Nacional de Direitos Autorais, que foi extinto em 1990. Atualmente,
nio hd entidade oficial a que se possa consultar previamente sobre questdes rela-
cionadas aos direitos do autor, o que poderia ser importante ao estabelecimento
dos requisitos para caracterizagio da parédia em matéria de defesa. Isso porque
os pareceres emitidos pelo extinto Conselho eram de cardter pablico e apontavam
uma dire¢do clara sobre as formas de utilizagio dos direitos autorais pela sociedade
e poderia fazé-lo em relagdo a utilizagdo da parddia entre outros institutos.

Considerando que o Conselho encontra-se extinto e nio hd qualquer
noticia ou previsio do seu retorno, espera-se que o Judicidrio e os advogados es-
pecialistas, ao se defrontarem com casos de parddia, apliquem uma racionalidade
e equilibrio entre a protegio conferida aos direitos autorais e a liberdade de expres-
sio e livre circulagdo de ideias, para assim construir uma base doutrindria nacional
sobre o tema, pois, de certo, a parédia ¢ um instrumento importante para a critica
e para o desenvolvimento da democracia e ndo deveria deixar de ser por questoes
de direito.
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A VULNERABILIDADE NO CONSUMO DE
PRODUTOS VIA INTERNET EM FACE DA
PIRATARIA. UMA PERSPECTIVA SOB O
PRISMA DA FRAGILIDADE NA PROTECAO
DE DADOS DO CONSUMIDOR.

Marcello do Nascimento!
Mariana Benfati Brandi Silva?

Vivemos uma era digital, onde a tecnologia nunca se desenvolveu tanto.
Em virtude da pandemia do Covid-19 que restringiu mundialmente o direito de
ir e vir, foi necessdrio adaptar-se 4 um novo estilo de vida muito mais conectado,
onde a busca por bens de consumo pela internet aumentou exponencialmente.
Enquanto na pandemia, diversos setores foram seriamente impactados, segundo
a Associagio Brasileira de Comércio Eletrénico (ABComm)* em 2020, o cresci-
mento de consumo de produtos via internet atingiu 73,88% no volume de vendas.
Estima-se que até 2024 o e-commerce brasileiro deverd atingir um faturamento de
R$ 314,8 bilhoes. Isso representa um aumento de 55,5% para os préximos anos.
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Enquanto a pandemia anuncia o seu final, seu “legado” deixa marcas
na economia e na forma de fazer negécios. O impacto econdémico provocado pelo
crescimento do comércio eletrdnico é um caminho sem volta.

E inquestionavel que a adesdo ao comercio eletrdnico foi um facilitador
durante o perfodo de isolamento social tanto para os consumidores quanto para
os lojistas que se valeram desse mecanismo para alavancar as suas vendas e se man-
terem ativos no mercado. As pessoas deixaram de se locomover para os grandes
centros comerciais e passaram a adquirir bens de consumo com apenas um clique
nos seus celulares. Em contrapartida, com a comercializagio online, lojistas passa-
ram a atingir um publico muito maior, para além das suas cidades e do seu nicho
cotidiano de vendas.

No entanto, como de costume, a inovagio quase nunca vem acompa-
nhada de leis robustas e atualizadas o suficiente para garantir a seguranga neces-
sdria nas relagdes juridicas. As fraudes advindas com o aumento significativo do
comércio eletronico sio inGimeras e a contrafagio, popularmente conhecida como
pirataria, se nio uma delas, ajuda no seu fomento.

O conceito de pirata, nos dias atuais, ¢ muito distinto do seu termo de
origem, que identificava aquele que cruzava os mares no intuito de furtar ou rou-
bar cargas maritimas de navios ou embarcagdes, tirando proveito econémico dos
seus atos ilicitos.

Consoante dispunha De Plicido e Silva, a agio do pirata entende-se
como “uma violéncia desautorizada praticada por um navio em outro, seja para se
apoderar dele, ou de sua carga, ou de passageiros que nele se encontram” (SILVA,
1991, p. 374)

J4 no século XX, com a constitui¢do da Organizagio Mundial do Co-
mércio — OMC, na celebragio do Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Proprie-
dade Intelectual Relacionados a0 Comércio (ACORDO TRIPS)* 0 mesmo termo
surge com outra conotagio, configurando “pirataria” como a violagio de direitos
autorais e conexos, nio guardando relagio alguma com infragdes de marcas, paten-
tes e desenhos industriais.

[4] ACORDO SOBREASPECTOSDOSDIREITOSDEPROPRIEDADEINTELECTUAL
RELACIONADOS AO COMERCIO https://web.archive.org/web/20150417001423/
https://bve.cgu.gov.br/bitstream/123456789/2357/1/acordo_trips.pdf - Acesso  em
22/06/2022



https://web.archive.org/web/20150417001423/https://bvc.cgu.gov.br/bitstream/123456789/2357/1/acordo_trips.pdf
https://web.archive.org/web/20150417001423/https://bvc.cgu.gov.br/bitstream/123456789/2357/1/acordo_trips.pdf

No Brasil, o termo “pirataria” surgiu com a criagio do Comité Intermi-
nisterial de Combate 4 Pirataria, que veio a ser extinto pelo *Decreto n° 5.244 de
14.10.04 que dispunha no pardgrafo tnico de seu artigo 1° em sintese que, para
seus fins, entende-se por pirataria a violagio aos direitos autorais que tratam as Leis
9.609/98 ¢ 9.610/98 que dispdem respectivamente sobre a prote¢io da proprieda-
de intelectual de programas de computadores e sua comercializagio no Brasil, bem
como sobre os direitos autorais de seus titulares e aos que lhe sdo conexos.

Embora a nossa legislagio tenha restringido o termo tio somente para
violagdes de direito autoral e conexos, popularmente, a expressio “Pirataria” tem
sido aplicada de forma ampla, abarcando também todas as violagdes de proprieda-
de industrial.

Conforme ensina Gabriel di Blasi,® “a propriedade industrial ¢ uma es-
pécie do género propriedade intelectual que trata da protegio juridica dos bens
incorpéreos aplicdveis, tecnicamente, de forma prética, nos diversos segmentos das
industrias. Aborda assuntos referentes as invengdes e aos certificados de adi¢do; aos
modelos de utilidade; aos desenhos industriais; aos segredos de negdcio (trade se-
cret); aos nomes de dominio (domain name); as marcas de produto ou de servigo,
de certificagio, coletivas e tridimensionais; a repressio a falsas indicagdes geogréficas
e demais indicagdes; e a repressdo a concorréncia desleal” (DI BLASI, 2010, p. 25).

Portanto, sob um prisma mais atualizado, em consonincia tanto com o
ordenamento juridico quando com a terminologia popular, ensina Jodo Henrique
da Rocha Fragoso (2011, p. 341), a defini¢do de “pirataria” é:

O nome fantasia que se d4 ao crime tipificado pelo Cédigo Penal (Art. 184
e pardgrafos seguintes) consistente na violagio de direitos de autor de obra
intelectual, e de direitos a eles conexos. Envolve a criagdo intelectual relativa
as obras literdrias, artisticas e cientificas e de fonogramas, além de suas execu-
¢Oes publicas. Abrange ainda, em relagio  tais bens, a sua aquisi¢do, venda,
exposi¢do publica, ou oferecimento por meios digitais ou analdgicos, sem
intuito de lucro direto ou indireto. Também se denominam como pirataria,
os crimes tipificados na Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) em
seu titulo V — Crimes Contra a Propriedade Industrial. Tais crimes sio pra-
ticados contra direitos relativos a patentes, desenhos industriais, marcas, ti-

[5] BRASIL. Decreto-Lei n° 5.244 de 14 de out. de 2004.Disponivel em http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_at02004-2006/2004/decreto/d5244.htm Acesso em 22/06/022

[6] DIBLASI GABRIEL, A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos
industriais e transferéncia de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5244.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5244.htm

tulo de estabelecimento, sinais de propaganda e indicag6es geogréficas, bem
como o crime de concorréncia desleal.”

Podemos entdo, por assim dizer, que pirataria é na verdade o nome que
se d4 ao ilicito tipificado no artigo 184 do Cédigo Penal, bem como aos ilicitos
previstos no capitulo V da Lei 9.279/96 em seus artigos 183 a 195.°

[7] FRAGOSO, J. H. Pirataria e comportamento social. In: PIMENTA, E. S. (Coord.).
Estudos de combate 4 pirataria. 1. ed. Sdo Paulo: Letras Juridicas, 2011. p. 341 a 373.

[8]“Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe sio conexos:
Pena — detengio, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1o Se a violagio consistir em reprodugio total ou parcial, com intuito de lucro direto ou
indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretagio, execugio ou
fonograma, sem autorizagdo expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do
produtor, conforme o caso, ou de quem os represente:

Pena — reclusio, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 20 Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui,
vende, expde 4 venda, aluga, introduz no Pafs, adquire, oculta, tem em depésito, original ou
c6pia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violagio do direito de autor, do
direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda,
aluga original ou cépia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorizagio dos
titulares dos direitos ou de quem os represente.

§ 30 Se a violagdo consistir no oferecimento ao publico, mediante cabo, fibra ética, satélite,
ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usudrio realizar a sele¢do da obra ou produgio
para recebé-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda,
com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorizagio expressa, conforme o caso, do autor,
do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:

Pena - reclusio, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 40 O disposto nos §§ 1o, 20 e 30 nio se aplica quando se tratar de excegio ou limitagio ao
direito de autor ou os que lhe sio conexos, em conformidade com o previsto na Lei n® 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, nem a cdpia de obra intelectual ou fonograma, em um s6 exemplar,
para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto.» (NR)

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorizagio do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de
modo que possa induzir confusio; ou

II - altera marca registrada de outrem jd aposta em produto colocado no mercado.
Pena - detengdo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou
expde 4 venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou



€m parte; ou

II - produto de sua inddstria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que
contenha marca legitima de outrem.

Pena - detengio, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.
Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmagio, em detrimento de concorrente, com o fim de
obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informagio, com o fim de obter vantagem;

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

IV - usa expressio ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusio entre
os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios ou
vende, expde ou oferece 4 venda ou tem em estoque produto com essas referéncias;

V1 - substitui, pelo seu préprio nome ou razio social, em produto de outrem, o nome ou razio
social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distingio que nio obteve;

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

IX - d4 ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o
empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

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

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagio, de conhecimentos, informagdes ou dados
confidenciais, utilizdveis na inddstria, comércio ou prestagio de servigos, excluidos aqueles
que sejam de conhecimento publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que
teve acesso mediante relagio contratual ou empregaticia, mesmo apéds o término do contrato;

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

XIII - vende, expde ou oferece 4 venda produto, declarando ser objeto de patente depositada,
ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que nio o seja, ou menciona-o, em antincio
ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagio, de resultados de testes ou outros dados
nio divulgados, cuja elaboragio envolva esforgo considerdvel e que tenham sido apresentados a
entidades governamentais como condigio para aprovar a comercializagio de produtos.

Pena - detengio, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1° Inclui-se nas hipéteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sécio ou



O consumo de produtos falsificados tem sido uma problemdtica cada
vez mais intensa no nosso pais. Uma pesquisa realizada pelo Férum Nacional Con-
tra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) identificou que a economia brasileira perdeu
cerca de R$ 300 bilhoes em 2021 para o mercado ilegal. O valor é a soma das perdas
registradas por 15 setores industriais, que chegam a R$ 205,8 bilhdes, e a estimativa
dos impostos que deixaram de ser arrecadados, de R$ 94,6 bilhoes, valor este que
poderiam ter sido revertidos em prol da sociedade. ’

Ainda de acordo com o FNCP, houve uma alta de 4,4% em relagio a
2020, quando as perdas para o mercado ilegal alcangaram R$ 288 bilhoes. O setor
de vestudrio foi um dos mais impactados com perdas de R$ 60 bilhdes, um aumen-
to de 11% em relagio a 2020.

Foi-se o tempo em que acreditava que a pirataria era uma problemadtica
de cunho empresarial e atingia tio somente a imagem e prestigio das detentoras de
direitos de Propriedade Intelectual. Os prejuizos causados para a sociedade podem
ser muito altos. N4o bastasse afetarem a populagio de forma indireta em virtude da
sonegagio de impostos, como bem menciona Edson Vismona, “as perdas nio sio
apenas econdmicas, sio de competitividade da inddstria nacional, uma vez que, ao
nio pagar impostos, o ilegal fica mais barato, provocando uma concorréncia desleal
e corrosiva que prejudica a geragio de empregos formais e renda para o brasileiro.”
(apud NASCIMENTO, 2022).

Num passado nio muito distante, acreditava-se que os produtos falsifi-
cados eram produzidos somente por paises Asidticos, como a China e o Vietni, e
ingressavam no Brasil através de portos, acroportos e pela via terrestre pelas fron-
teiras entre Guiana, Guiana Francesa e Suriname. No entanto, muito desse mate-
rial contrafeito hoje é produzido em larga escala em territério nacional e sio am-
plamente distribuidos para todo o pais. O foco dos contrafatores nacionais acaba
sendo a industria téxtil e de calgados esportivos jd que os produtos sio muito pro-
curados pelos consumidores, garantindo um lucro ficil e ripido. Estes infratores
normalmente se utilizam de material de baixissima qualidade e mio de obra barata.

administrador da empresa, que incorrer nas tipificagdes estabelecidas nos mencionados
dispositivos.

§ 22 O disposto no inciso XIV nio se aplica quanto a divulgagio por érgio governamental
competente para autorizar a comercializagio de produto, quando necessdrio para proteger o
publico.

[9] NASCIMENTO, T. Perdas com mercado ilegal no Brasil sobem 4,4% e chegam a R$300
bilhdes em 2021. CNN Brasil. 14 de mar. de 2022. Business. Disponivel em: https://www.
cnnbrasil.com.br/business/perdas-com-mercado-ilegal-no-brasil-sobem-44-e-chegam-a-r-300-
bilhoes-em-2021/



A maior concentragio nos dias atuais de fabricantes clandestinos que exercem essa
atividade ilicita estd localizada nas cidades de Nova Serrana, em Minas Gerais, Apu-
carana, no Parand e Franca, em Sio Paulo. Estes fabricantes concorrem diretamente
com pequenas empresas e prejudicam o mercado formal.

Para além do debate empresarial, sob o prisma consumerista, produtos
falsificados podem trazer riscos iminentes para a vida e para a saide de quem os
consome.

A Nossa Constitui¢io Federal em seu artigo 12, inciso III garante como
direito fundamental, a dignidade da pessoa humana. A seguir, em seu artigo 5¢
inciso XXXIII, garante que o Estado promoverd na forma da lei, a defesa do con-
sumidor.

Sobre esse aspecto, ensina Heitor Estanislau do Amaral (2011, p. 242),
que:

“A Constitui¢io Federal de 1998¢ muito cristalina ao assentar que a defesa e
a prote¢do do consumidor, em terra brasileira sio objetivamente consagra-
das para o cumprimento dos principios gerais da atividade econémica do
pais, elevadas 4 condigdo de direitos e garantias fundamentais do povo bra-
sileiro, justamente para, no frigir dos ovos, darem total guarida 4 dignidade

da pessoa humana.”*

Em outras palavras, a Constitui¢do prevé que a preservagio e manuten-
¢do dos direitos da pessoa humana nas relagdes consumerista sio imprescindiveis
para assegurar nio somente a seguranga do consumidor como também fomentar
préticas legais de comercio e fomento da economia.

Seguindo os mesmos principios da nossa Carta Magna, a Lei 8078/90
tem como fungio principal prote¢io do consumidor, considerado hipossuficiente
nas relagdes contratuais. Prevé, portanto, em seu art. 62, que sio direitos bésicos do
consumidor: z) a prote¢io da vida, satde e seguranga contra os riscos provocados
por prdticas no fornecimento de produtos e servigos considerados perigosos ou
nocivos; 77) a educagio e divulgagio sobre o consumo adequado dos produtos e ser-
vigos, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratagées; 777) a infor-
magio adequada e clara sobre os diferentes produtos e servigos, com especificagio

[10] AMARAL, H.E. A Legitimagio Processual do Consumidor nos Ilicitos de Pirataria. In:
PIMENTA, E. S. (Coord.). Estudos de combate a pirataria. 1. ed. Sdo Paulo: Letras Juridicas,
2011. p. 233 a 254.



correta de quantidade, caracteristicas, composi¢io, qualidade, tributos incidentes
e prego, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, a mesma lei em seu artigo 8¢, pautando pela seguranga e pro-
te¢io do consumidor informa que os produtos ou servigos inseridos no mercado
de consumo, nio poderio acarretar riscos a satide ou seguranga do consumidor.

Por fim, estabelece em seu artigo 18 que os fornecedores de produtos
falsificados respondem solidariamente pelos vicios que os tornem imprdprios ou
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

Se em uma relagio licita de mercado, o consumidor é considerado hipos-
suficiente, sendo amplamente protegido pela Constitui¢io Federal e pelo Cédigo
de Defesa do Consumidor, imagine o tamanho da fragilidade daquele que adquire
produto falsificado e ndo pode ou nio consegue reivindicar seus direitos perante o
infrator? Quem comete tal atividade age a socapa da Lei, de forma velada. Na maio-
ria das vezes nio possui nem sequer empresa constituida, ou quando a constitui,
utiliza-se de laranjas na qualidade de s6cios para evitar responsabilizagdes pecunid-
rias e “escapar” de sangdes civeis e penais.

O objetivo aqui, ¢ o lucro ficil com mio de obra barata e o nio acata-
mento a nenhuma norma ¢ intrinseco das atividades deste tipo criminoso. Raros
530 os casos em que um consumidor consegue identificar quem realmente estd por
trds de uma pritica ilicita na internet. Que dird responsabilizd-lo entdo por qual-
quer dano ou vicio de produto, ou ainda pior, por prejuizos ou riscos a vida e a
integridade de sua familia.

Ainda assim, a pirataria ¢ culturalmente validada no Brasil. Afinal, onde
hd oferta, hd procura. E uma atividade ilicita perigosa que ¢ vista como inofensiva
para sociedade, e utilizada como meios possiveis de trabalho em um pais que sofre
com a recessao econdmica.

H4 um estigma muito grande por parte da populagio de que o combate
a pirataria sé beneficiaria somente as grandes empresas detentoras dos direitos de
Propriedade Intelectual, limitando o acesso de produtos e servigos a quem nio pos-
sui condigbes financeiras de arcar com o custo do produto legal.

Esquece-se que o mercado ilegal, além de financiar o crime organizado
e fomentar o trabalho andlogo a escravidio, atinge indistintamente todos os seto-
res da indudstria. De medicamentos, produtos cosméticos a parafusos de avido. De
bebidas alcodlicas a defensivos agricolas. De brinquedos a pegas automotivas. Int-
meros sio os setores que sofrem com a falsificagdo. Lamentavelmente a pirataria se



faz presente em todos os setores onde hd potencial de lucro ficil sem que o infrator
sequer sopese os perigos atrelados a determinado segmento mercadoldgico, como
no caso da inddstria farmacéutica.

Em virtude da pandemia, a ANVISA - Agéncia Nacional de Vigilin-
cia Sanitdria emitiu um alerta sobre o crescimento na identificagio dos casos de
falsificagdo de medicamentos no Brasil. De acordo com a agéncia reguladora, em
2018 foram identificadas trés falsificagdes de medicamentos, em 2019 foram qua-
tro, e em 2020, mais de 16 casos, e a grande maioria envolvendo medicamentos de
alto custo. Os principais alvos dessas quadrilhas eram os medicamentos para trata-
mento de pacientes oncoldgicos, antivirais destinados ao tratamento da hepatite C
e medicamentos utilizados na terapia de complica¢des do transplante de medula
éssea. E indiscutivel portanto, o nivel do potencial lesivo que a pirataria pode ter
j& que o consumo desses produtos pode levar a morte. E o pior, estes medicamen-
tos sdo facilmente encontrados no ambiente online fora de redes farmacéuticas e
drogarias ainda que exista uma norma que restrinja o acesso desses produtos pela
internet (Resolugio RE n° 4.657, de 13 de dezembro de 2021)."

Vale lembrar que a falsificagio de medicamentos ¢ crime hediondo. Isso
significa dizer que ¢ um crime de extrema gravidade, recebendo pela legislagio vi-
gente (art. 273, caput e § 12, §1°-A, § 1°-B, do CP), um tratamento mais rigido que
as demais infragdes penais. E também um crime inafiangdvel. Possui pena mixima
de 15 anos de reclusio, com agravantes em caso de morte ou sequelas.

O avango desta pritica perniciosa no ambiente digital trouxe insegu-
rangas e prejuizos ainda maiores. H4 alguns anos atrds, produtos falsificados eram
facilmente identificiveis somente nas ruas e camelds dos grandes centros empresa-
riais das grandes capitais. Bastava dirigir-se para o famigerado Shopping 25 de Mar-
¢o para encontrar 14 todo tipo de réplicas de produtos a precos inferiores ao valor
de mercado. A escolha em adquirir um produto sabidamente falsificado, optando
pelo menor prego, nestes casos era do consumidor que consequentemente assumia
todos os riscos ao adquirir determinado tipo de produto.

Com o advento da internet ficou ainda mais ficil a circulagdo de pro-
dutos contrafeitos no ambiente online. Lojistas passaram a ter um maior alcance
de suas vendas, e os consumidores, em contrapartida, ofertas cada vez mais tenta-
doras em termos de prego e concorréncia. Em contrapartida, os riscos ao adquirir
produtos pela internet em sites e plataformas nio confidveis sio cada vez maiores.

[11] ANVISA - Agéncia Nacional de Vigilincia Sanitdria. Anvisa alerta para a falsificagio
de medicamentos. Brasil, [20-]. Disponivel em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/
noticias-anvisa/2020/anvisa-alerta-para-a-falsificacao-de-medicamentos



O primeiro risco que o consumidor corre é cair em uma compra fraudulenta, e o
produto nunca chegar. O segundo estd em adquirir um produto sem procedéncia,
pensando se tratar de um produto original. Isso porque, hoje em dia, a dificuldade
na identificagdo antes da compra de um produto de origem espuria ¢ eminente, jé
que pela internet, pode-se oferecer um tipo de produto e entregar outro completa-
mente diferente do anunciado. As chances do consumidor ser ludibriado ficaram
ainda mais elevadas.

Hoje, ainda que nio seja real, a internet ainda ¢ vista como terra de nin-
guém. Um territério sem fiscalizagio onde tudo ¢ permitido. E os infratores tem se
valido do ambiente online para praticar os mais variados tipos de golpe.

Nio ¢ dificil imaginar que neste contexto, a inexigéncia de documenta-
¢a0 para cadastro e a auséncia de requisitos robustos que garantam a veracidade das
informagdes fornecidas para publica¢io de antincios, aliadas 4 falta de fiscalizagio
tornaram os Marketplaces e provedores internacionais os queridinhos dos falsifica-
dores para explorag¢io desta atividade. Isso porque a dificuldade em identificar os
responsdveis por esta pritica criminosa ficou ainda maior, aumentando ainda mais
ainseguranga jurl’dica nas relagc’)es de consumo via internet.

Neste aspecto, a nossa Lei 12.965/2014, que auto regulamenta a utili-
zag¢io da internet no Brasil, conhecida como o Marco Civil da Internet tornou-se
um 6bice ainda maior ao combate 4 pirataria virtual, especialmente em virtude da
“quase isengdo” na responsabilizagio dos marketplaces e redes sociais na divulgagio
destes produtos ilicitos.

Isso porque, em seus artigos 18 e 19, dispde:

Art. 18. O provedor de conexdo a internet nio serd responsabilizado civil-

mente por danos decorrentes de contetido gerado por terceiros.

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressio e impedir a

censura, o provedor de aplicagdes de internet somente poderi ser respon-
sabilizado civilmente por danos decorrentes de contetido gerado por
terceiros se, ap6s ordem judicial especifica, nio tomar as providéncias
para, no 4mbito e nos limites técnicos do seu servico e dentro do pra-
zo assinalado, tornar indisponivel o conteudo apontado como infrin-
gente, ressalvadas as disposi¢oes legais em contririo."

[12] BRASIL. Lei n® 12.965, de 23 de abr. de 2014. Estabelece principios, garantias,
direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Presidéncia da Republica, Secretaria-
Geral, Subchefia para Assuntos Juridicos. Brasilia, DF, 23 de abr. de 2014. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_at02011-2014/2014/1ei/112965.htm



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm

Embora os mencionados dispositivos versem sobre liberdade de expres-
530, hd uma clara distorgio para isentar essas plataformas de e-commerce da respon-
sabilidade na distribuigio de produtos falsificados ofertados pelos seus usudrios, o
que ¢ completamente incoerente, j4 que as mesmas auferem lucro com as vendas de
seus vendedores. Balizado nestes artigos, o legislador assegurou a estas plataformas
o direito de nio fiscalizar e remover seus antncios de forma extrajudicial e tam-
pouco de informar dados cadastrais dos fornecedores a terceiros, sem que haja uma
ordem judicial determinando que o fagam.

Além disso, a tnica hipStese prevista para responsabilizagio destes
marketplaces seria no caso de um desacato a uma determinagio judicial para re-
mogio de um conteddo. Ou seja, somente apds tomar ciéncia de ordem judicial
e permanecer inerte quanto a retirada do material do contetdo ilegal ou danoso ¢
que uma plataforma e-commerce poderia ser responsabilizada concorrentemente
pelo ilicito perpetrado.

E nitido que tal dispositivo nio prejudicou somente os detentores de
marcas/direitos autorais, mas também o consumidor tornando-o ainda mais vul-
nerdvel na obtengio de informagdes e na garantia da efetividade dos seus direitos.

Com a incidéncia da oferta de produtos contrafeitos pela internet, e com
as limitagoes impostas pelo Marco Civil da internet, o Ministério da Justica, por
intermédio do Conselho Nacional de Combate 2 Pirataria, (CNCP) desenvolveu
entio um guia de boas préticas e orientagdes as plataformas de comércio eletronico
para implementagio de medidas de combate 4 venda destes produtos ilicitos. Den-
tre as principais medidas estd a criagio de um programa de prote¢io a Propriedade
Intelectual pelos marketplaces para recebimento de dentncias para remogio extra-
judicial de contetddo que viole direitos de seus titulares, além da cooperagio com o
fornecimento de informagdes aos agentes de repressio de todo territério nacional.
Alguns marketplaces, como o Mercado Livre e Magalu jd aderiram ao programa.

No entanto, a criagio de mecanismos eficientes para detec¢do e fiscali-
zagio de anuncios de produtos ilicitos ou fraudulentos que ostentem produtos
contrafeitos, independente de dentincia por parte dos seus titulares de direitos, por
parte dos marketplaces ainda continua a passos lentos.

Para além dos debates acerca da dificuldade de aplicagio do Cédigo de
Defesa do Consumidor e das dificuldades impostas pelo Marco Civil no combate 2
pirataria na internet, ao adquirir produtos falsificados, o consumidor fica vulnerd-
vel e exposto inclusive a outros tipos de fraudes, correndo sérios riscos da exposi¢io
da sua privacidade e subtragio dos seus dados por terceiros mal-intencionados.



Enquanto Startups e empresas de todo pais correram contra o tempo
para adequar-se 4 tio temida Lei Geral de Protegio de Dados (Lei 13.709/2018)
para tratamento de seus dados a prevenir qualquer san¢io ocasionada por um in-
desejado vazamento de dados, o infrator, agindo de md-fé, tem, cada vez mais se
apropriado dessas informagdes na tentativa de alavancar fraudes e obter vantagens
ilicitas.

Como bem cita Vinicius Cervantes Arruda (apud GONCALVES, 2021
pg 171-178):

Enquanto empresas investem na adequagio de suas atividades 4 nova legis-
lagdo, o mercado encontra-se abarrotado de websites, apps, produtos como
as set-up boxes e outros, exclusivamente focados no comércio de mercado-
rias falsificadas, na transmissdo ilegal de contetido, dentre outras atividades,
em total desrespeito 4 Propriedade Intelectual e 4 lealdade concorrencial. A
supracitada violagio da Propriedade Intelectual e pritica de concorréncia
desleal, ¢ acompanhada do tratamento de dados pessoais, tanto nas situa-
¢bes em que o préprio consumidor insere seus dados para compra e recebi-
mento do produto ou servi¢o, quanto nas situagdes em que tal atividade de
tratamento de dados € realizada sem o seu consentimento ou existéncia de
qualquer outra base legal. Ou seja, contrariando nio apenas a boa-fé, mas
também os outros dez principios elencados na LGPD, em seu artigo 62, den-

tre outras nio conformidades com a norma.

Portanto, a aplica¢io das previsdes do Marco Civil da Internet e da
prépria Lei Geral de Prote¢io de Dados podem ser complexas em especial dian-
te de pessoas ndo iddneas que buscam se mascarar pela internet e utilizam-se da
tecnologia para evitar a sua identificagio, localizagio e rastreamento.

Sem entrar em detalhes acerca da aplicabilidade de tais normas e dos me-
canismos possiveis para a identificagio de pessoas maliciosas, ¢ imprescindivel dizer
que hoje, infelizmente, o maior responsdvel pela preservagio dos seus dados ainda
¢ o consumidor ji que ainda nio se sabe ao certo como a futura Autoridade Na-
cional de Protegio de Dados atuard com relagdo 4 problemdtica do vazamento de
dados envolvendo sites e plataformas ilicitas.

[13] GONCALVES, M. C. A pandemia da pirataria. Belo Horizonte: Vorto Editora, [2020].
Disponivel em: https://www.museudapirataria.com.br/wp-content/uploads/2021/05/A-
Pandemia-da-Pirataria.pdf



Este, por sua vez, precisa sempre se certificar ao disponibilizar seus dados
de que o estd fazendo para uma empresa idonea que se preocupard em tratd-los e
preservi-los nos termos da Lei. Em outras palavras, é imprescindivel que o consu-
midor seja responsdvel e consuma de forma consciente no ambiente online, evitan-
do comprar em players desconhecidos, com pregos surpreendentemente atrativos
ou baixar contetdo suspeito na internet.

Antes de adquirir um produto online, ¢ imprescindivel que o consumi-
dor se atente para alguns pontos importantes, para nio ser vitima de fraude:

(I) certificar-se de que estd logado em uma conexdo segura de internet
durante a compra — evite adquirir produtos online utilizando-se de co-
nexdes publicas;

(IT) que o site ou plataforma escolhida possua uma politica de privacida-
de de armazenamento de dados que resguarde as informagdes do consu-
midor em consonincia com a LGPD;

(III) que a loja virtual ¢ uma loja certificada ou um canal oficial de vendas
de determinada marca ou produto, e que emitam nota fiscal;

(IV) que em caso de duavida, o consumidor realize uma pesquisa para
identificar a reputagio do estabelecimento onde estd adquirindo o pro-
duto.

Segundo dados divulgados pela IBM Security, o vazamento de da-
dos custou as empresas brasileiras cerca de U$ 1.12 milhdo de délares, ou seja
mais de R$ 6 milhées para cada empresa em razio de algum incidente de seguranga,
entre a metade de 2019 e 2020.%

Agora, a0 consumidor esse prejuizo ainda que nio seja mensuri-
vel de pronto, pode trazer, no minimo, muita dor de cabega e alguns prejuizos
financeiros, seja com a divulgagio dos seus dados pessoais ¢ a utilizagio de tais in-
formagdes para fins criminosos, invasio e perda de contas em redes sociais, como
por intermédio de fraudes bancdrias. A busca pelo menor prego pela internet ou
vantagens gratuitas, pode sair muito mais cara que a encomenda.

[14] SOLER, F. G. ; BENFATI, M. A protecio de dados e a inseguranca no consumo de
produtos falsificados na internet. Migalhas. 09 de jun. de 2021. Migalhas de Peso. Disponivel
em: https://www.migalhas.com.br/depeso/346800/a-protecao-de-dados-e-a-inseguranca-no-
consumo-de-produtos-falsificado



E ndo tem sido raras as noticias que veiculam diretamente a pirataria di-
gital tendo como ganho secundirio a tentativa de acessar dados sensiveis dos usu-
rios de internet por intermédio de sua conexio ou de seus celulares.

De acordo com Jonas Antunes, diretor juridico regulatério da Associa-
¢do Brasileira de Televisio por Assinatura (ABTA) além da venda de produtos fal-
sos pela internet, os desvios de sinais de TV a cabo e plataformas de streaming hoje
causam um prejuizo de cerca de R$ 15 bilhdes por ano. “Quase 150 mil cargos dei-
xam de ser contratados pelas empresas formais que trabalham para desenvolver o
pais justamente porque hd uma preferéncia pelo consumo ilegal que operagdes que
nio pagam imposto nio respeitam direito de terceiros.” (MENDES; CHAVES;
SANTORGO, 2021)."

Um Estudo de engenharia reversa realizado pela Agéncia Nacional de
Telecomunicagdes - Anatel em 2021 em TV Boxes ndo homologados pela agéncia
aponta a presenga de malware instalados nos aparelhos. Malware nada mais é do
que um software espido que tem como objetivo causar danos ou prejuizos aos usu-
drios tais como: roubo ou sequestro de dados e interceptagio de informagdes de
aparelhos conectados 2 mesma rede. Em outras palavras, os criminosos manipulam
o controle dos aparelhos para captura de dados pessoais, contas bancdrias, fotos e
toda e qualquer informagio disponivel em celulares e notebook de seus usudrios.
E impossivel calcular o tamanho do prejuizo no acesso e divulgagdes dessas infor-
magdes, j4 que nos dias atuais, a nossa vida estd diretamente atrelada aos nossos
aparelhos.'

Nem os Softwares passam ilesos. Segundo a Software Alliance, quase
40% dos softwares em uso no mundo nio tem licenga apropriada. Em virtude da
ilicitude nas licengas, estas empresas estio perdendo cerca de 46 bilhdes de ddlares
a0 ano. Pequenos empresirios que se valem de softwares sem licenciamento tam-
bém se expdem em risco de terem suas informagdes captadas por meio de malwa-
res, trojans e outras praticas de crackers cada vez mais dificeis de serem rastreados.

(GERMAIN, 2020).”

[15] Disponivel em https://www.cnnbrasil.com.br/business/pirataria-entenda-como-os-

produtos-falsificados-chegam-ao-brasil/

[16] ANATEL - Agéncia Nacional de Telecomunicagdes. Anatel constata presenga de malware
em aparelhos de tv box ndo homologados. Brasil, [20-]. Disponivel em: https://www.gov.br/
anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-constata-presenca-de-malware-em-aparelhos-de-tv-box-
nao-homologados

[17] GERMAIN, J. M. Software Piracy Spreading With the Virus. Ecommerce Times, 1 de set.

de 2020. Disponivel em: https://www.ecommercetimes.com/story/software-piracy-spreading-
with-the-virus-86826.html
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Durante os anos de pandemia, houve um aumento exponencial no con-
sumo de aplicativos de streaming pirata. Um dos principais nomes, Cine Vision
V5, alcangou a marca de 5,5 milhoes de downloads no Google Play. Os nimeros ul-
trapassaram os downloads de plataformas legitimas como Disney+, Star +, Netflix
e 0 HBO Max. Streaming sio plataformas online que oferecem contedido como
filmes, séries, musicas e programas de TV em formato transmitido sem a necessida-
de de download do contetido em dispositivo. Os streamings ilegitimos sio ilegais e
nos mesmos moldes que a TV BOX e o Software pirata, podem colocar em risco o
smartphone e deixar os dados do seu usudrio expostos. '*

Portanto, ao iludir-se com beneficios gratuitos baixando softwares ou
acessando streamings ilicitos ou até na busca pelo menor prego ao adquirir apare-
lhos TV Boxes nio homologados pela ANATEL, os dados do consumidor se tor-
nam completamente disponiveis para que os infratores acessem qualquer tipo de
informagio, podendo gerar uma cadeia de crimes muito mais lesivos. O vazamento
destes dados pode desencadear uma série de crimes muito mais graves a depender
das informagdes captadas.

O Ministério da Justi¢a e Segurangas Publicas, preocupado com os ru-
mos e a proporgio que a pirataria digital tem tomado em nosso pais, tem defla-
grado desde 2019 a operagio 404, atualmente na sua 42 fase. Nesta tltima, foram
cumpridos mais de 30 mandados de busca e apreensio em onze Estados distintos
contra suspeitos de transmitirem contetido ilegal na internet. Segundo o Ministé-
rio da Justiga, os investigados capturavam o sinal de canais de televisio fechada e
cobravam para repassi-los para assinantes do servi¢o de pirataria. Estima-se que o
dano causado pelos crimes ¢é de R$ 366 milhoes por ano."

Nesta mesma operagio também foram removidas inameros perfis e pd-
ginas de redes sociais, bloqueados 266 sites e 461 aplicativos de streaming piratas.
Dos sites bloqueados, seis estavam hospedados nos Estados Unidos e 53 no Reino
Unido com o intuito claro de evitar fiscalizagio.

Nota-se, portanto, uma clara movimentagio das autoridades com a fina-
lidade de combater a pirataria e os crimes alimentados por ela.

Ao final de 2021, o Ministério da Justica e Seguranga Publica por meio
do Conselho Nacional de Combate a Pirataria (CNCP) lan¢ou o0 Novo Plano Na-

[18] Disponivel em https://www.gedai.com.br/pirataria-digital-nos-dias-de-hoje-estudo-de-
possiveis-formas-para-seu-controle/

[19] Disponivel em https://gl.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/06/21/ministerio-
da-justica-faz-operacao-contra-pirataria-digital-em-dez-estados.ghtml



cional de Combate a Pirataria, para os préximos quatro anos. O plano ¢ dividido
em quatro eixos: (I) Institucional: Visa trazer discussdes sobre a viabilidade de ins-
talagdes de delegacias especializadas no combate 2 pirataria e fomentar o aperfeigo-
amento legislativo; (II) Prevengio e Protegdo: Visa colocar em pritica projetos que
aperfeicoem medidas de repressdo a infragio; (III) Capacitagio: Fomentar agoes de
treinamentos relacionados ao combate a pirataria e delitos correlatos aos agentes
publicos com foco no intercAimbio de informagdes e a facilitagdo das investigagdes;
(iv) Educacional: Mostrar ao consumidor os maleficios da pirataria, alertando para
os riscos a sua prépria satide e sobre o fomento de crimes mais graves.

Além disso, uma das medidas a curto prazo propostas pelo Ministério
da Justi¢a ¢ a ampliagio, atualizagio e divulgagio das listas de sites violadores de
propriedade intelectual no 4mbito da Organizagio Mundial da Propriedade Inte-
lectual (OMPI).

De acordo com a Secretdria Nacional do Consumidor, Juliana Domin-
gues, “o documento ¢ resultado da parceria fundamental do poder publico e dos

setores privado em agdes conjuntas que visam combater com efetividade a pirataria
e os crimes contra a propriedade intelectual”. (CAMAROTTO, 2021)

Acredita-se, portanto, que nos proximos quatro anos teremos muita
evolugio e aumento no combate a pirataria por parte das autoridades fiscalizadoras,
tanto no ambiente online quanto no offline.

Enquanto o legislador ndo acompanha a evolugio das novas tecnologias,
o crime organizado se desenvolve com facilidade, buscando utilizar de novos meca-
nismos para obten¢io de lucro ficil as custas da populagio, que despreparada e até
“inocente” ainda procura pelo menor prego ou custo beneficio sem imaginar o que
ocorre por tris dos bastidores da compra mais benéfica.

Vale lembrar que na maioria das vezes, a pirataria ¢ somente a ponta de
um iceberg. Ela fomenta o crime organizado financiando crimes mais graves como
o tréfico de drogas, corrupgio, trifico de pessoas e sonegagio fiscal. Com o apoio do
vazamento de dados pessoais, essas agdes criminosas podem ganhar outro patamar.

Nestes casos, ¢ imprescindivel lembrar da necessidade de conscientizagio
da ilicitude e dos problemas causados por tais préticas. Assim como a pirataria traz
muitos prejuizos ao pafs, s empresas e a0s consumidores, 0 mesmo ocorre com a
violagio de dados pessoais do consumidor. Cabe, portanto, a populagio, entender
os riscos atrelados ao consumo de produtos ilegais online também com relagio a
violagdo a protegio de dados.
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A OBRA EM COAUTORIA E SEU EXERCICIO

Maria Luiza de Freitas Valle Egea’

Sumdrio: 1. Aspectos gerais; 2. O tratamento dispensado pela legislagio brasi-
leira na obra em coautoria, 2.1. A quem se atribui a coautoria, 2.2. O exercicio
dos direitos autorais pelos coautores

1. ASPECTOS GERAIS

As criagdes literdrias, artisticas ou cientificas podem dar-se de forma con-
junta, por mais de um autor, constituindo esse resultado em obra em coautoria,
cujos elementos principais sio a pluralidade de autores e a criagio de acordo com
uma ideia comum.

O conceito de obra em coautoria trazido pela lei brasileira que regula os
direitos autorais, Lei n2 9.610/98 de 19 de fevereiro de 1998, considera obra em
coautoria quando for criada em comum por dois ou mais autores’.

Tal definigio poderd levar a compreensio de que a obra se constituird
em um resultado unitdrio, o que, na realidade, nem sempre acontece, como estd
explicitado mais adiante na prépria lei, ao referir-se as contribuicoes dos coautores
realizadas para a criagio comum, mas que possam ou nio ser utilizadas separada-
mente, o que pode vir a ser motivo de desentendimentos entre eles.

Algumas legislagoes estrangeiras trataram do conceito de obra em coau-
toria de uma forma mais ampla, abordando, de maneira clara, o regime juridico no

[1] Graduada pela Pontificia Universidade Catdlica — Faculdade Paulista de Direito,
especializada em Direito Autoral, Diretora da Associagio Brasileira de Direito Autoral -
ABDA. Professora da Escola Superior de Advocacia — ESA/OAB em Sio Paulo. Sécia do
escritério de Advocacia Freitas Valle Egea Advogados Associados.
[2] Lei n. 9.610/98 — artigo 5. Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) VIII - obra: a): em
coautoria — quando ¢é criada em comum, por dois ou mais autores;



qual se aplica, em especial no que se refere a colaboragio de cada autor e o cardter
de distinguibilidade no exercicio dos direitos sobre ela.

A legislagio espanhola’®, ao tratar da obra em coautoria - chamada de
obra em colaboragio - a reconhece como aquela resultado unitdrio da participagio
de virios autores, e desde logo garante que os direitos sobre tal obra se estendam a
todos eles.

De acordo com essa legislagdo, os autores podem explorar separadamente
seus aportes, com independéncia, mesmo em sendo tais obras pertencentes ao mes-
mo género ou a género diverso, mantendo como restri¢io ao exercicio individual
que a utilizagdo em separado nio possa causar prejuizo a exploragio comum da
obra e por ébvio, respeitado pacto em contrério firmado pelos autores, se houver.

Além do mais, a legislagio deixa a critério dos autores a determinagio
sobre os direitos de cada um, na proporgio por eles estabelecida, ou, nio sendo o
caso, se aplicam as regras da comunidade de bens do Cédigo Civil espanhol, refe-
rindo-se as regras de condominio.

Reconhecido o condominio nesse tipo de obra, a legislagio espanhola
estabelece que uma vez divulgada, nenhum dos autores poderd recusar injustifica-
damente seu consentimento para a explora¢io na forma como foi feita, o que reduz
consideravelmente os litigios que possam existir entre os coautores e a exploragio

da obra.

[3] TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL,
REGULARIZANDO, ACLARANDO Y ARMONIZANDO LAS DISPOSICIONES
LEGALES VIGENTES (APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO Ne
1/1996 DE 12 DE ABRIL DE 1996, Y MODIFICADO POR EL REAL DECRETO-LEY Ne
6/2022, DE 29 DE MARZO DE 2022)

Articulo 7. Obra en colaboracién.

1. Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboracién de varios autores
corresponden a todos ellos.

2. Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores. En
defecto de acuerdo, el Juez resolverd. Una vez divulgada la obra, ningtin coautor puede rehusar
injustificadamente su consentimiento para su explotacién en la forma en que se divulgé.

3. A reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colaboracidn, éstos podrin explotar
separadamente sus aportaciones, salvo que causen perjuicio a la explotacién comun.

4. Los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboracién corresponden a todos
los autores en la proporcién que ellos determinen. En lo no previsto en esta Ley, se aplicardn a
estas obras las reglas establecidas en el Cédigo Civil para la comunidad de bienes.
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Por outro lado, caso a obra nio tenha sido divulgada, se exige o consen-
timento de todos os coautores para a publicagio. E, da mesma forma, caso a obra
em coautoria venha a ser modificada, serd necessirio o consentimento de todos, em
respeito a importante aspecto do direito moral dos autores. Eventuais divergéncias
deverio ser resolvidas em juizo.

Jd 0 Cédigo de Propriedade Intelectual Francés* considera ser a obra em
coautoria um trabalho de propriedade conjunta dos autores, que exercerio seus
direitos em comum acordo, cabendo a jurisdigio civil resolver o desacordo.

Diferentemente da legislagio espanhola, a utilizagio dos aportes de
cada autor com independéncia do todo, segundo a lei francesa, sé serd permitida
quando a participagio de cada um dos coautores for de géneros diferentes. Assim
a contribuigio pessoal, quando de géneros diferentes, poderd se dar em separado,
desde que ndo haja acordo em contririo e aquela exploragio nio prejudique a obra
comum.

Se a legislagio espanhola é mais ampla e o Cédigo de Propriedade Inte-
lectual Francés ¢é mais restrito, a legislagdo italiana® apresenta um conceito ainda

[4] FR603

CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (VERSION CONSOLIDEE AU 1ER
JANVIER 2021)

Article L113-3

L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent
exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient 2 la juridiction
civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs releve de genres différents,
chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle,
sans toutefois porter préjudice a 'exploitation de 'oeuvre commune.
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[S] ITALIAIT175
LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 SULLA PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (AGGIORNATA CON LE
MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2010, N. 64)

10. [1] Se l'opera ¢ stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di piu persone,
il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

[2] Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

[3] Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale
puo peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e I'opera non pud
essere pubblicata, se inedita, né pud essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella
della prima pubblicazione, senza 'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingjustificato


https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/20914
https://wipolex.wipo.int/es/main/legislation
https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/13133

mais extremo, pois considera que, se na obra em coautoria houver um cardter de
indistinguibilidade e indissociabilidade, nio se permite a utilizagio em separado.

Nagquela legislagdo, os direitos pertencem a todos os coautores, pres-
supondo-se serem as partes indivisas e de igual valor, salvo se houver um acordo
expresso em sentido contririo, apenas no que diz respeito ao valor de cada partici-
pagao.

A lei italiana faculta a cada autor a defesa individual do direito moral.
Em relagdo a obra inédita s6 autoriza a publica¢do com o consentimento de todos
os coautores e ndo permite a modifica¢io ou utilizagio da obra de forma diferente
da primeira publica¢io sem o consentimento de todos os coautores.

De modo a evitar a ocorréncia do abuso do direito, deixa claro que em
caso de recusa injustificada de um ou mais coautores, a publicagdo, a modificagio
ou a nova utiliza¢io da obra poderd ser autorizada pela autoridade judicidria, nas
condigdes e forma por ela estabelecida.

As diferentes legislagdes implicam na existéncia de dois tipos de obras
em coautoria, segundo o aporte de cada colaborador poder ou nio ser identificado
dentro do conjunto, com algumas variantes.

2. 0O TRATAMENTO DISPENSADO PELA
LEGISLACAO BRASILEIRA NA OBRA EM
COAUTORIA.

2.1. A quem se atribui a coautoria.

A sistematizagio da legislagdo brasileira em relagio as legislagcoes exami-
nadas sobre o tema apresenta diferencas a partir da estruturagio do assunto, onde
se tem o conceito de obra em coautoria nas disposi¢des preliminares no artigo 5¢

rifiuto di uno o pit coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione
dell'opera puo essere autorizzata dall’autoritd giudiziaria, alle condizioni e con le modalita da
essa stabilite.
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VIII, a), seguido pelo capitulo II da lei que trata da autoria das obras intelectuais e
no capitulo III que se refere aos direitos patrimoniais do autor e sua duragio.

Em relagdo ao conceito, este jd foi inicialmente tratado, lembrando-se
que a lei considera obra em coautoria aquela criada em comum, por dois ou mais
autores.

Desse conceito destaca-se que a lei vigente aperfei¢oou seu texto em
relagio a legislagdo anterior, que tratava a coautoria como obra em colaboragio,
entendida na lei passada como aquela “produzida” em comum, por dois ou mais
autores. A lei vigente conceituou como aquela “criada” em comum por dois ou
mais autores.

Este aperfeicoamento se alinhou com o préprio conceito de autoria das
obras intelectuais, considerado autor, nos termos da lei, a pessoa fisica “criadora”
de obra literdria, artistica ou cientifica,® pois “¢ do fenémeno da criagio que resulta
a atribui¢do de direitos sobre obras intelectuais”.

A obra ou criagio intelectual hd de ser resultado da atividade humana
e assim acontece também na obra em coautoria, cuja atribui¢do da autoria se dard
aqueles em cujo nome, pseudénimo ou sinal convencional for utilizada, que ¢é
como trata a legislagio no capitulo da autoria das obras intelectuais.®

Seguindo a sistemdtica aplicdvel ao direito de autor, a lei resguarda que
alguns tipos de atividades, ainda que intelectuais, por faltarem o elemento da “cria-
tividade” ndo pode atribuir autoria ou coautoria a simplesmente quem auxiliou o
autor na produgio da obra literdria, artistica ou cientifica.”

Carlos Alberto Bittar registra “que nem todo produto do intelecto inte-
ressa ao Direito de Autor. Certas emanagdes da inteligéncia nio ingressam na esfera
desse direito (como as criagdes que respondem a manifestagdes religiosas, politicas,
e outras”, citando Ascarelli, “a prote¢io da obra intelectual nio implica na de toda
criagdo intelectual”. *°

[6] Art. 11. Autor é a pessoa fisica criadora de obra literdria, artistica ou cientifica.
[7] Bittar, Carlos Alberto. Curso de Direito Autoral, pdg. 34, Editora Forense, 12. Edigdo - R]

[8] Art. 15. A coautoria da obra ¢ atribuida aqueles em cujo nome, pseudénimo ou sinal
convencional for utilizada.”

[9] LDA § 1° Nio se considera coautor que, simplesmente auxiliou o autor na produgio da
obra literdria, artistica ou cientifica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou
dirigindo sua edi¢do ou apresentagio por qualquer meio.

[10] Bittar, Carlos Alberto. Direito de Autor na Obra Publicitdria, pig. 30 e nota 15, Editora



Assim acontece em relagio aos trabalhos feitos por revisor de obra inte-
lectual, especialmente nas obras literdrias ou cientificas que nio se caracterizam em
coautoria, uma vez que nessa atividade nio hd qualquer aporte criativo novo na
obra sob revisao. Da mesma forma, uma simples atualizagio de uma obra, nio gera
coautoria por faltar um elemento substancial que é a criagio.

Mas, em certos casos, hd que se diferenciar uma atividade criadora e ou-
tra de cardter auxiliar ou de mera colaboragio. Veja-se o exemplo da atualizagio em
obras diddticas, na qual haverd um esforgo intelectual passivel de identificagio de
coautoria, com o aporte de novos textos, elementos suficientemente relevantes na
obra e demais contribui¢des intelectuais, evidentemente, mediante a concordincia
do autor da obra origindria.

Diferentemente do que acontece com simples aportes de textos que ser-
vem de base para o desenvolvimento da obra, ou ainda o trabalho do editor que é
meramente técnico no preparo, fiscalizagio e dire¢io de uma obra.

Essa dificuldade de diferenciar a existéncia de coautoria em determinados
trabalhos tem como exemplo um caso muito relevante no mundo das artes pldsticas
no qual se considerou coautor um dos assistentes de renomado artista pléstico.

Trata-se do caso do artista francés Pierre-Auguste Renoir e um de seus
assistentes Richard Guino, que executou sob a diregio e idealizagio de Renoir onze
esculturas entre os anos de 1913 e 1917. As esculturas foram publicadas pela pri-
meira vez na Franga no final de 1917 e sob o nome de Pierre-Auguste Renoir. Em
1973, Guino obteve uma determinagio da Suprema Corte Francesa de que ele era
coautor das esculturas. 1!

Neste caso, foi determinante para o reconhecimento da coautoria entre
os artistas o esfor¢o criativo de Guino, nio importando ter sido a idealizagio e di-
re¢io realizada por Renoir, atos esses que nio foram capazes de descaracterizar a
coautoria, por conta de uma certa hierarquia e subordinagio, o que alids, nio ¢
caracteristica desse tipo de obra.

Ainda no capitulo da autoria das obras intelectuais, a lei trata da coau-
toria daquele que for o autor do assunto ou argumento literdrio, musical ou litero-

Revista dos Tribunais, 1981

[11] SOCIETE CIVILE SUCCESSION GUINO v. RENOIR | FindLaw acesso em
03/07/2022
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-musical (roteirista ou o compositor) o diretor e os criadores dos desenhos anima-
dos, consideradas tais participagdes indivisiveis no conjunto da obra.'*

2.2. O exercicio dos direitos autorais pelos coautores

Uma vez admitida a coautoria, o exercicio dos direitos dos coautores de-
verd ser de comum acordo, salvo conveng¢io em contrdrio."

Como comenta Leonardo Machado Pontes, a lei brasileira “adotou a
aproximagio francesa no conceito de obra em coautoria, a0 quebrar o principio da

indivisibilidade absoluta (:ndivisibilité absolue) dos aportes criativos”.!*

Nesse sentido, como jd se comentou, a lei brasileira tratou expressamente
da contribui¢io do autor que possa ser utilizada separadamente, reconhecendo-lhe
todas as faculdades inerentes a sua criagio, como obra individual® e aquela cuja
obra nio for divisivel", ditando regras do convivio entre os autores.

Carlos Alberto Bittar, esclarece que na “conjugagio simultinea de esfor-
¢os, pode advir, em fungio do resultado final produzido, diferentes situagdes: a)
divisibilidade absoluta entre as diferentes colaborages (em que cada qual conserva
asuaindividualidade, como em coletineas de artigos); b) divisibilidade relativa (em
que, embora individualizadas, as criagdes juntam-se intimamente para formar a
obra final, como na composi¢io musical, com letra e musica de autores diferentes);
e ¢) fusdo das contribui¢des pessoais na obra resultante (como nas obras escritas ou
compostas em comumy artigos, livros, composi¢Oes musicais em parceria; e dicio-
ndrios, por pessoas diversas, em trabalho conjunto)."”

[12] Art. 16. Sdo coautores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literdrio,
musical ou litero-musical e o diretor. Pardgrafo tnico. Consideram-se coautores de desenhos
animados os que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual.

[13] Art. 22. Os coautores da obra intelectual exercerio, de comum acordo, os seus direitos,
salvo convengdo em contrério.

[14] Pontes, Leonardo Machado. Direito de Autor: A teoria da dicotomia entre a ideia e a
expressio, pag. 41, Arraes Editores, 2021

[15] Art. 15, § 2°. Ao coautor, cuja contribui¢do possa ser utilizada separadamente, sio
asseguradas todas as faculdades inerentes 4 sua criagio como obra individual, vedada, porém, a
utilizagdo que possa acarretar prejuizo i exploragio da obra comum.

[16] Art. 32. Quando uma obra feita em regime de coautoria nio for divisivel, nenhum dos

coautores, sob pena de responder por perdas e danos, poderd, sem consentimento dos demais,
publicd-la ou autorizar-lhe a publicagio, salvo na cole¢io de suas obras completas.

[17] Bittar, Carlos Alberto — Direito de Autor, pdg. 34— 22. Edi. Revista e Atualizada — Editora
Forense Universitdria, 1994



A divisibilidade absoluta entre as diferentes colaboragées, tal qual o
exemplo citado por Bittar, como em coletineas de artigos, nas quais cada autor
conserva sua individualidade, parece de ficil solugio e pode-se referir a obras per-
tencentes 20 mesmo género.

Os problemas acontecem quando a divisibilidade ¢ relativa, que embo-
ra a legislagdo brasileira nio trate expressamente, a doutrina entende ser possivel
quando as obras pertencem a distintos géneros.

Pontes, referindo-se aos trabalhos cujos géneros sejam diferentes, reco-
nhece a possibilidade de exploragio em separado, se ndo causar prejuizo a explora-
¢do comum, na obra em coautoria, “justamente porque a lei permite a divisibilida-
de relativa”. E traz como exemplo disto a composi¢io e letra no caso da musica."®

Eliane Y. Abrio afirma que “na obra divisivel, ou composta, como por
exemplo, uma cangio cuja letra é feita por um autor e musica por outro, cada autor
pode fazer livre uso de sua obra desde que destacdvel da obra comum, e mantidas
intactas suas qualidades originais nas utilizagoes individuais. A lei veda, apenas, a
utilizagdo quando prejudicial 4 exploragio da obra comum (§2¢ art. 15)”."

Tem-se, pois, que a lei brasileira estabelece apenas uma limitagio no
caso de obra em coautoria divisivel, de forma que o coautor possa explorar a obra
separadamente, desde que nio cause prejuizo a exploragio da obra comum, com
independéncia do género a que pertencem as contribuigées individuais j4 que a
divisibilidade também poderd ser absoluta com obras do mesmo género.

O critério determinado pelo conceito legal de ser a obra em coautoria
quando criada em comum por dois ou mais autores apenas exige um resultado
unitirio, independentemente da possibilidade dos aportes de cada autor serem di-
visiveis ou nio.

Raquel de Romdn Pérez assinala, em relagio ao resultado unitdrio das
obras em coautoria, que as legislagoes, de uma maneira geral, expressam que esse
tipo de resultado da obra se refere a “uma criagio que ante os olhos dos expertos
e do publico se observe como um todo, como uma criagio intelectual unitdria.””

[18] Pontes, obr. Cit. Pag. 41.

[19] Direitos de autor e Direitos conexos — 2a. ed. revista e ampliada, pdg. 126, Editora
Migalhas 2014.

[20] DPérez, Raquel de Roman. Obras Musicales, Compositores, Intérpretes, Nuevas
Tecnologfas, pdg.128, Editorial Reus, Madrid, 2003.



A criagdo comum ou unitdria tem como uma das caracteristicas que a co-
laboragio deve ser contemporinea, ou seja, as realizagdes devem ocorrer no mesmo
momento temporal.

Entretanto, essa caracteristica nio ¢ absoluta posto que se reconhece a
existéncia de obra em coautoria no caso das obras dramdtico-musicais, nas quais a
criagio da musica e do libreto, necessariamente nio acontecem no mesmo momen-
to, podendo o libreto antecipar os textos para que o Compositor crie € incorpore a
musica e letra.

Segundo o Glossirio da OMPI, na obra dramdtico-musical “o elemento
musical estd normalmente integrado no libreto de modo a constituir uma obra de
colaboragdo.”

“Libreto: um texto escrito com o fim de criar uma obra dramdtico-mu-
sical. O libreto e a musica correspondente constituem, em muitos casos, uma obra
de colaboragio.”*

Em geral, as criagbes em coautoria de obras com diferentes compositores
musicais (letra e musica), acontecem desta forma, em que o letrista entrega sua cria-
¢30 a0 compositor musical para incorporar, em outro momento, a musica ou a0
contrério, reciprocamente, numa relagio de verdadeira colaboragio, participando
os compositores em igualdade de condigio, tanto que a eles sdo asseguradas todas
as faculdades inerentes ao resultado unitdrio da criagio.

A propésito das criagdes musicais, a lei considera “composi¢oes musi-
cais” como aquelas que “tenham ou nio letra”.** Quer dizer que tanto a letra como
a musica pertencem ao mesmo género denominado composigio musical, como
confirma José Carlos Costa Netto ao informar que “a terminologia internacional
inclui na denominagio genérica “obra ou composi¢io musical” também a litero-
musical”*.

Nesse sentido, a andlise da divisibilidade relativa neste tipo de obra deve
ser caso a caso, para justificar o uso separado da musica ou da letra, nio nos pare-

[21] OMPI Glossério do Direito de Autor e dos Direitos Vizinhos, pdg. 89, publicagio OMPI,
Geneva, 1983.

[22] OMP], Glossdrio, pdg. 144
[23] Art. 72.(...) V- as composi¢des musicais, tenham ou nio letra;

[24] Costa Netto, José Carlos, Direito Autoral no Brasil, pdg. 212, 3¢. Edi¢do revista, ampliada
e atualizada, Saraiva Jur, 2019.



cendo suficiente somente a vedagio de utilizagio que acarrete prejuizo a exploragio
da obra comum.

E que a multitude de géneros de composigdes musicais, muitas vezes nio
permite a individualizagdo dos esforgos de um compositor e um letrista, diante das
influéncias mutuas que acontecem, por exemplo nos géneros pop, rap e outros e,
em cuja publica¢io da composi¢do musical poderd se dar de forma individualizada,
destacando-se o nome do letrista e do musicista.

Costa Netto ressalva que “nio ¢ incomum o fato de, na criagio musical
popular, ndo haver uma divisio precisa entre “parceiros”, definido exatamente o
compositor da musica, de um lado, e 0 daletra, de outro. Mesmo que a participagio
deum na criagdo da musica seja maior do quea do outro, ou 0 mesmo acontecendo
em relagio 4 letra, neste caso, hd na criagio conjunta da obra a ocorréncia de influ-
éncias matuas na composi¢io da musica e da letra. Resulta em um entrelagamento
indissocidvel das respectivas criagdes. Nessa situagdo, apesar de ndo haver alteragio
com referéncia a divisio dos direitos patrimoniais em partes iguais, j4 mencionada,
nio haverd possibilidade de utilizagio em separado da criagio de cada compositor,
uma vez fundidas, de forma definitiva, em uma obra comum.” %

Para evitar certas injustigas, a prépria inddstria fonogréfica, jd hd muito
tempo deixou de dar especifica¢des individuais entre autores de letra e musica nos
créditos das composi¢des musicais, a menos que haja convengio em contririo entre
os coautores. Assim ¢ que, nem todo o publico tem o conhecimento de que Vini-
cius de Moraes ou Antonio Carlos Jobim foram compositores de virias musicas
cujas letras foram criadas por Chico Buarque de Holanda, entre outros grandes
compositores brasileiros, sendo letra e musica, duas criagdes intelectuais integra-
das, pertencentes a0 mesmo género que ¢ a “composi¢do musical”.

Nio ¢ por outra razio que Costa Netto esclarece que, no processo cria-
tivo, a letra d4 forma em ligagio estreita a0 tema melédico, “pois nio se trata exata-
mente de um poema ou prosa, no aspecto literdrio, nem propriamente consiste em
melodia (emissio de sons sucessivos), no campo musical. Nio encerra apenas uma

ideia, mas dd forma a esta em ligagdo estreita a sonoridade, ao tema melddico” >

Pedro Vicente Bobbio ji escrevera, no ano de 1951, que a “doutrina e
jurisprudéncia andaram um tanto incertas sobre si deviam de prevalecer as normas
que regem a colaboragio, ou a co-autoria, ou si deveriam de considerar como sepa-
rados e auténomos os direitos do compositor e do escritor, ou si, finalmente, havia

[25] Obr.cit. pdginas 127 e 128.
[26] Obr. cit.p. 218, 32. Edi¢do, Saraiva Jur 2019.



de se conceder a0 musicista um que de superioridade. (...) Creio que a hipétese
nio se enquadra nos principios da colaboragio. Esta pressupde, até no seu préprio
sentido gramatical, que a obra seja o produto de um labor comum a duas ou mais
pessoas, de tal maneira entrosado que se ndo possa separar a contribuigdo indivi-
dual, no todo que resultou. (...) Também nio considero texto poético e a partitura
musical como duas creagdes completamente autdnomas ou independentes.””

A vista dos entendimentos da doutrina que ndo considera criages auto-
nomas ou independentes no texto e musica da composi¢io musical, e diante dos
inimeros problemas que esta anilise suscita, a permissio de exploragio indepen-
dente s6 poderia ser considerada em determinados casos, ainda que a lei seja expres-
sa na proibi¢do da utiliza¢io que prejudique a explorag¢io da obra comum.

Em determinados casos, serd até possivel que a utilizagdo em separado
nio cause perdas econdmicas ao coautor, pressupondo-se que esta se dé de forma
diferente daquela da obra comum, como por exemplo, a reprodugio somente da
letra da composi¢io musical em um livro.

Entretanto, se ndo causa prejuizo econdmico ao coautor da obra comum,
poderd resultar em prejuizo de ordem moral ao autor da mdsica, se a utilizagio nio
indicar o nome do coautor mesmo na participagio em separado.

Nio se admite que um livro que reproduza a obra musical “Samba de
uma nota s6”, por exemplo, de autoria de Newton Mendonga (letra) e Antonio
Carlos Jobim (musica), s6 atribua o crédito a Newton Mendonga pelo uso indivi-
dual da letra, ndo identificando Antonio Carlos Jobim em face da justificativa de
ser ele o compositor da musica e que aquele uso se faz somente da letra.

A proépria leitura da letra em si da composigio musical remete 4 obra
como um todo e ainda que assim nio fosse, ¢ direito moral do coautor o de ter
seu nome indicado mesmo na utilizagdo de parte de obra, direito esse essencial,
indisponivel, inaliendvel, irrenuncidvel, até porque a letra da composi¢io musical
identifica a prépria obra comum.

Eliane Y Abraio a respeito dos direitos morais, os quais se incluem o di-
reito ao crédito, esclarece que tais direitos “sao oponiveis erga omnes porque pode o
autor defendé-los contra todos e qualquer agressio vinda de terceiro ou mesmo de

[27] Bobbio, Pedro Vicente -O Direito de autor na creagao musical pdg. 22, 23, Editora Lex,
1951



parceiros, como os coautores, quando divisivel a obra, ou dos préprios cessiondrios
dos direitos de comercializa¢io da obra.””
§

Assim, portanto, a igualdade de condi¢es relativas aos direitos morais
de autor deve ser facultada a todos os coautores, nio somente quando haja indivi-
sibilidade da obra, mas também no caso de ser a obra divisivel.

Isto nio significa que os coautores nio possam estabelecer diferentes
condig¢bes de participagio na obra comum.

A proporgio dos autores na obra em coautoria se refere ao contetido
econdmico das faculdades patrimoniais, perfeitamente disponiveis, de acordo com
os interesses de cada um.

Esta determinagdo convencional nio afeta a autoria, posto que, a autoria
se opera de modo automdtico e nasce no momento da criagio da obra comum,
quando indistinguivel os aportes intelectuais ou no momento de criagio da parte
que se possa distinguir e posteriormente em relagio ao conjunto da obra.

Nio havendo disposi¢do expressa entre os coautores, presume-se que
desfrutam eles em igualdade de proporgio na porcentagem dos ingressos que cor-
responda a explora¢io comum da obra.

O regime da coautoria de obra indivisivel implica que nenhum coautor
poderd publicar a obra ou autorizar-lhe a publica¢io sem que haja o consentimen-
to dos demais, sob pena de responder por perdas e danos. A tnica excegdo para a
publicagio se d4 na colegio de suas obras completas.

Destaca-se que a divergéncia, que se decidird por maioria®, se refere a
publicagio da obra, pressupondo-se ser ela inédita e ndo depois da obra ter sido
publicada, como na pritica, acontece com algumas discussoes de negativa de con-
sentimento de um dos coautores no uso de obra j4 publicada.

Em sendo a obra inédita, a lei deixa a decisio para a maioria ou na falta
desta o coautor deverd recorrer a um juizo civel, até por conta das perdas e danos
que aquele que publicar sem o consentimento dos demais poderd sofrer.

[28] Obr. cit. pag. 139

[29] Art. 32. Quando uma obra feita em regime de coautoria nio for divisivel, nenhum dos
coautores, sob pena de responder por perdas e danos, poderd, sem o consentimento dos
demais, publicé-la ou autorizar-lhe a publicagio, salvo na cole¢io de suas obras completas. § 1°
Havendo divergéncia, os coautores decidirio por maioria.



Tanto no caso de ser a obra inédita, ou jd publicada, se a obra for indi-
visivel, no uso sem o consentimento da maioria ou na negativa de uso de algum
dos coautores, poderd caracterizar afronta aos principios da boa-fé e do abuso do
direito, o que fundamenta a intervengo judicial.

E que na relagio de colaboragio para a criagio desse tipo de obra deve-
rd haver um sentimento reciproco entre todos, observadas determinadas regras de
conduta trazidas dos preceitos romanos, como lembrado por Nelson Nery Junior,
“honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (viver honestamente, nio
causar dano a outrem e dar a cada um o que é seu ).’

O critério de boa-fé nio ¢ s6 aplicdvel aos contratos, mas se estende a
todos os atos da vida civil, o que inclui a parceria realizada por coautores na criagio
de uma obra comum.

A boa fé “tende a evitar um abuso do direito ou a evitar um vir contra os
atos proprios (venire contra actum proprium non valet),” também no caso de que
alguma parte “pretende exercitar seu direito de maneira abusiva, seja com intengio
de causar dano a seu devedor, seja sem proveito algum para si, seja contrariando os
fins que a lei teve em mira ao reconhecer seu direito subjetivo.”**

A valoragio dos referidos principios ¢ que determinard se o impedimen-
to de publicar ou negativa de explorar a obra depois de publicada ¢ admissivel,
como poderd ser o caso de que esses atos passaram a afetar a reputagio do coautor,
em fungio de alguma modificagio na obra.

Na auséncia de causa justa, que implique em afronta 2 reputagio e ima-
gem do autor,” prevalecerio as faculdades patrimoniais dos demais autores, que,
nesse caso, nio poderio ser impedidas.

O impedimento dos coautores publicar, sem autoriza¢io dos demais
ou por maioria a obra indivisivel, contempla uma exce¢io que permite ao coautor

[30] Nery Jr., Nelson, Contratos no Cédigo Civil, pdg. 406. in O Novo Cédigo Civil. Estudos
em homenagem ao Prof. Miguel Reale, Coordenagio Domingos Franciulli Netto, Gilmar
Ferreira Mendes, Ives Gandra da Silva Martins Filho, . LTr 2003.

[31] Obr. cit. P4g. 429.
[32] Obr. cit. Pag, 435

[33] Art. 24. Sio Direitos morais de autor: (...) VI — o de retirar de circulagdo a obra ou de
suspender qualquer forma de utilizagio jd autorizada, quando a circulagdo ou utilizagio
implicarem afronta a sua reputagio e imagem.



publicar na cole¢io de suas obras completas, nio havendo qualquer infra¢io ou
responsabilidade por perdas e danos.

No caso de que a decisio por maioria ou pelo juizo civel autorizar a pu-
blicagio da obra em regime de coautoria, ao coautor dissidente se assegura o direito
de ndo contribuir para as despesas de publica¢io, renunciando a sua parte nos lu-
cros, ¢ 0 de vedar que se inscreva seu nome na obra.**

Trata-se de resguardar o coautor dissidente de ter seu nome inscrito em
obra, cuja publicagio ele repudiou. E assim também nio ser onerado em relagio a

publicagio.

A retirada do nome do coautor dissidente deve preceder de documento
habil, a fim de evitar que este venha a exercer seus direitos morais de autor, median-
te a reivindicagdo, que pode ser feita a qualquer tempo, conforme lhe permite a lei,
quanto a coautoria na obra comum.”

Independentemente de ser a obra indivisivel, a lei faculta a cada coautor,
individualmente, sem aquiescéncia dos demais, registrar a obra e defender os pré-
prios direitos contra terceiros.*

O coautor poderd, desse modo, com total independéncia registrar a obra,
o que lhe é facultativo no sistema dos direitos de autor, por ser o registro meramen-
te declaratdrio e nio constitutivo de direitos.

Poder4 também defender os direitos sobre a obra comum, com total in-
dependéncia dos coautores, nesse caso, cabendo-lhe o recebimento de indenizagio
proporcional asua parte na obra, para evitar o enriquecimento sem causa, na medi-
da em que os demais coautores poderio também ingressar em momento posterior
contra o infrator.

Cabe ainda aqui anotar a questio das obras compostas, reconhecidas
como obras em coautoria, cuja facilidade na compreensio da divisibilidade e do
uso independente dos aportes de cada autor se justifica, inclusive no que se refere a

[34] Art. 32: §22 Ao coautor dissidente é assegurado o direito de ndo contribuir para as despesas
de publicagio, renunciando a sua parte nos lucros, e o de vedar que se inscreva seu nome na
obra.

[35] Art. 24. Sdo direitos morais do autor: I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da
obra; IT - o de ter seu nome, pseuddénimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como
sendo o do autor, na utiliza¢io de sua obra; (...)

[36] Art. 32, § 32. Cada coautor pode, individualmente, sem aquiescéncia dos outros, registrar
a obra e defender os préprios direitos contra terceiros



obra musical, por se tratar a musica e poesia, “um trabalho preexistente incorpora-
do em um unico trabalho a posteriori por escolha de seus autores” ¥, permitindo-
-se, assim, a exploragio em separado, independentemente da autorizagio de outros
autores, sem maijores problemas.

Em relag¢do a duragio dos direitos patrimoniais na obra em coautoria,
no caso de ser ela indivisivel, serdo exercidos pelos autores durante toda a sua vida
e com o falecimento de um deles, os direitos serdo protegidos por 70 anos, contan-
do-se da morte do dltimo dos coautores sobreviventes.*

Eliane Y Abrio esclarece que a regra “obedece ao enunciado contido no
Artigo 7 bis, de Berna, segundo o qual as disposi¢oes que tratam dos prazos de
protegio “sio igualmente aplicdveis quando o direito de autor pertence em comum
aos colaboradores de uma obra, sob reserva de que os prazos consecutivos & morte
do autor sejam calculados a partir da data da morte do tltimo colaborador sobre-

vivente”.?

Falecendo o coautor sem sucessores, seus direitos serdo acrescidos aos
dos sobreviventes, isto porque, nio existe dominio puablico parcelado. Assim, os
sobreviventes ou seus sucessores gozario integralmente dos direitos patrimoniais
sobre a obra até que esta venha a cair em dominio publico.

[37] Pontes, obr.cit. pag. 42

[38] Art.42. Quando a obra literdria, artistica ou cientifica realizada em coautoria for
indivisivel, o prazo previsto no artigo anterior serd contado da morte do tltimo dos coautores
sobreviventes. Pardgrafo tinico. Acrescer-se-40 aos dos sobreviventes os direitos do coautor que
falecer sem sucessores.

[39] Abrio, Eliane Y. Comentdrios 4 Lei de Direitos Autorais e Conexos, pdg. 164, Lumen
Juris, 2017.



O DESAFIO DOS DIREITOS AUTORAIS
DAS OBRAS AUDIOVISUAIS NA ERA DA
MULTITELA

Marina de Lima Draib!
Flavia Tendler?

Sumirio: 1. Introdugio; 2. Dos Direitos e Das Regulagoes — O que mudaz?; 3.
Pontos finais de discussio

1. INTRODUCAO

O desafio de sobrevivéncia das corporagdes ¢ gigantesco. Os competido-
res sdo diferentes, o mercado ¢ fluido, as conquistas passadas ndo levario necessaria-
mente as realizagdes futuras. A palavra de ordem é inovar.

Se intituldvamos o mundo como VUCA - voldtil, incerto, complexo e
ambiguo (em inglés: volatile, uncertain, complex, ambiguous), apds pandemia do
Covid 19 estd sendo tratado como BANI - frdgil, ansioso, nio linear, incompreen-
sivel (brittle, anxious, non-linear, incomprehensible).

[1] Marina de Lima Draib ¢ advogada em Sio Paulo, com atuagio em veiculos de comunicagio
e escritérios de advocacia, com foco em Direito da comunicag¢io e propriedade imaterial.
Possui MBA em Gestio de Negécios pelo IBMEC. Mestre em Direitos Difusos e Coletivos
pela PUC/SP. Especialista em Direito Empresarial pela PUC/SP.

[2] Flavia Tendler ¢ Advogada de Direito Autoral e entretenimento, Pés-graduada em
propriedade intelectual pelo CCE/PUC R] e Direito do Entretenimento, Comunicagio, Lazer
e Cultura pelo CEU-IICS Escola de Direito e com especializagio em Copyright e Video Game
Law pela universidade de Berkeley, Califérnia. E membra da Comissio de Direitos Autorais,
Direitos Imateriais e Entretenimento da Oab/RJ, da Comissio de Estudos de Direito de
Propriedade Imaterial da IASP, da Comissio do Direito da inovagio, Propriedade Intelectual e
combate 2 pirataria da OAB/SC e do Women in Music Brasil.



A globalizagio intensificou o fluxo das informagées, a conectividade en-
tre as corporagdes e as pessoas. Os contetidos se movem rapidamente ao redor do
mundo como nunca presenciamos. A tecnologia permite que levemos a globaliza-
¢30 a um passo além, nio esquecendo que ela substitui o préprio ser humano. A
inovagio também ¢ estimulada a medida em que observamos o aprego pelo novo, o
interesse a0 langamento, aos novos produtos.

Em recente mapeamento sobre o que acontece em 60 segundos na Inter-
net pode-se verificar trés aspectos relevantes: acesso ao contetdo de entretenimen-
to, troca de mensagens pessoais e intera¢des em redes sociais, 0 que demonstra a
conectagio entre pessoas € pessoas e contetidos.

’Figura 1 - This Is What Happens in An Internet Minute

Segundo a pesquisa CETIC, langada em 2021 do segmento “TIC Do-
micilios — 20217, que mede o crescimento ao acesso da Internet em todo o Brasil,
de forma a ser um indicador as politicas ptblicas de inclusio digital, houve um cres-
cimento de acesso. Verificou-se que houve um crescimento de acesso a Internet em
todos os segmentos, nas dreas urbanas e rurais, em todas as faixas de renda familiar
e estratos sociais. (https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/indicadores/)

[3] Disponivel em: <https://www.linkedin.com/posts/lorilewis_everyone-is-walking-around-
with-the-internet-activity-6788121748610007040-iglg?utm_source=linkedin_share&utm_
medium=member_desktop_web>. Acesso em: 07 jul. 2022.



Na referida pesquisa apurou-se que, pela primeira vez na série histérica,
o acesso a Internet pela televisio ficou acima do acesso pelo computador, ocorren-
do em 44% dos usudrios brasileiros, um aumento de 7 pontos percentuais acima do
registrado em 2019. Isto porque, nas palavras de Alexandre Barbosa “O avango do
uso da Internet pela TV estd associado a0 consumo de cultura e entretenimento,
que durante a pandemia passou a ser reportado por uma parcela maior da popu-
lagao”.

A expressio multitela tanto pode expressar o consumo simultdneo de
contetido, ou seja, o espectador assiste a um conteddo em uma tela e interage com
outros contetidos ou pessoas em outro aparelho, mas também pode designar a mi-
grag¢io do contetido audiovisual para os diversos os diversos equipamentos, como
computadores, smartphones.

O primeiro fendmeno ¢ visivelmente observado e, entendemos, melhor

seria intitulado de sobreposi¢io. Citando-se dados do Kantar Ibope Media, veja-
mos o comportamento do consumo de video em diferentes formatos:

* Figura 2 — Sobreposigio de Alcance em um dia

[4] Fonte: Kantar IBOPE Media| Video Streaming Report | Total Individuos |Total
Measured|24/03/2022|Rch%



No relatério “Nielsen Total Audience” de margo de 2021 abaixo, em-
bora relativo ao Estados Unidos da América, visualiza-se a mudanga do comporta-
mento do espectador conforme a faixa etdria, demonstrando a tendéncia do consu-
mo de contetddo em qualquer lugar em que se encontre o espectador, quando se vé
a faixa de acesso a app e web via smartphones.

> Figura 3 — Share Of Daily Time Spent By Platform

Todos esses pontos sdo trazidos ao debate para demonstrar a constante e
ripida mudanga de hdbito dos espectadores, dvidos por consumo de contetido em
qualquer local, sendo absolutamente irrelevante a tecnologia empregada, qual a
modalidade pela qual o acessard. Vale a mdxima, o consumidor quer acessar o con-
tetido no local onde se encontra, o que torna a tecnologia utilizada para a conexio
irrelevante para esse processo.

A par do comportamento do espectador, a mudanga da concorrénciae a
inovagio constante sio os principais pontos propulsores a necessdria releitura dos
direitos autorais. Cita-se o exemplo do Paypal®, o qual surgiu sem ser comparivel
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aos bancos, e hoje ¢ uma forma de pagamento. Ocorre o mesmo com o Google,

[5] Fonte: The Nielsen Total Audience Report: Advertising Across Today’s Media (2021, p.
23).

[6] Trata-se o Paypal de uma plataforma de pagamento online



quando anos atrds nio era visto como concorrentes aos corretores de iméveis, por
exemplo, e hoje j4 demonstram uma concorréncia de servigos.

Indiscutivel a aceleragdo da inteligéncia artificial e, embora desconheci-
das as formas pelas quais poderemos utilizd-la no audiovisual, ¢ indiscutivel que
haverd aplicagbes especificas para o entretenimento.

A compreensio desse universo acima exposto, no qual estd inserido o
contetido audiovisual é essencial, para se buscar o equilibrio, a sustentabilidade do
setor econémico.

E primordial termos um alinhamento interno dos direitos com os acon-
tecimentos externos.

2. DOS DIREITOS E DAS REGULACOES —
O QUE MUDA?

No intuito de demonstrar que a tecnologia e a regulamentagio nio estio
necessariamente interligadas as modalidades de uso, e sio irrelevantes para os titu-
lares dos direitos autorais, trazemos a recente disputa entre a Claro e Fox perante
a Anatel.

Em brevissimo resumo, apds longa discussio, entendeu-se que strea-
ming de contetddo audiovisual na internet nio pode ser confundido com servigos
de telecomunicagdes e, por maioria de votos, deve ser entendido como SVOD (ou
Servico de Valor Adicionado Programado por Subscri¢io) e nio como TV Linear
pela Internet (TVLALI).

A discussio do enquadramento regulatério ¢ relevante para os direitos
autorais? Em absoluto. Devemos ter consciéncia da limitagao de nossa capacidade
de futurdlogo, e estarmos cientes que nio daremos conta de todas as transforma-
¢oes e diversificagdes que estdo por vir. Afinal, o que se alterou para os titulares dos
direitos autorais? Houve alteragdo para os espectadores? Novamente a resposta é
negativa.

Quando falamos em direitos autorais em consonante com este tema, te-
mos que ter em mente algumas defini¢des e ponderagdes.



Em primeiro lugar a principal diferenga nos ordenamentos juridicos,
hoje separados entre “Copyrights”(direitos de copia) x Direitos de autor. O Primei-
ro de origem Anglo Saxi se preocupa mais com a ordem prética e remuneragio
pelos usos e ¢ o sistema dos Estados Unidos por exemplo. J4 o segundo de origem
francesa se preocupa com a protegio do autor, do titular de direitos, e ¢ o sistema
brasileiro e de grande parte da Europa.

Esta grande diferenga impacta e muito na forma e licengas das obras mu-
sicais nas produgdes audiovisuais, assim como sistemadtica e cadeia de licenciamen-
to em geral.

Quando pensamos no tema em questio, estamos falando de formas de
acesso/distribuigdo e consumo de obras audiovisuais. Aqui as emissoras de tele-
visio nio estdo qualificadas como transmissoras dos seus contetdos e sim, como
detentoras dos direitos sobre suas produgoes.

Trata-se de produgio audiovisual, seja uma novela, uma serie, um filme
e tantos outros exemplos de produgdes que podemos dar, de uma obra coletiva
protegida pela lei de direitos autorais. Em seu artigo 5¢, a legislagao autoral” traz as
seguintes defini¢des importantes para elucidarmos este tema sob a Stica autoral.

“Art. 5¢ Para os efeitos desta Lei, considera-se:

1 - Publicagdio - o oferecimento de obra literdria, artistica ou cientifica ao co-
nhecimento do priblico, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro
titular de direito de autor, por qualguer forma ou processo;

11 - Transmissdo ou emissio - a difusdo de sons on de sons e imagens, por meio
de ondas radivelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios
dticos ou qualquer outro processo eletromagnético;

III - retransmissdo - a emissdo simultdnea da transmissdo de uma empresa
por outra;

1V - Distribuigdio - a colocagdo a disposigdo do piiblico do original oun cdpia de
obras literdrias, artisticas ou cientificas, interpretagies ou execugoes fixadas e
fonogramas, mediante a venda, locagio ou qualquer outra forma de transfe-
réncia de propriedade ou posse;

[7] Lei 9610/98



V- Comunicagdo ao piiblico - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance
do paiblico, por qualguer meio ou procedimento e que ndio consista na distribui-
¢do de exemplares;

VI - Reprodugdo - a cdpia de um ou vdrios exemplares de uma obra literd-
ria, artistica ou cientifica ou de um fonograma, de qualquer forma tangivel,
incluindo qualqmr armagenamento permanente ou tempordrio por meios
eletrdnicos ou qualguer outro meio de fixagio que venha a ser desenvolvido;

VII - contrafagio - a reprodugdo ndo antorizada;
VIII - obra:

h) coletiva - a criada por iniciativa, organizagio e responsabilidade de uma
pessoa fisica ou juridica, que a publica sob seu nome ou marca e que é consti-
tuida pela participagdo de diferentes autores, cujas contribuigdes se fundem
numa criagdo antonoma;

1) audiovisual - a que resulta da fixagio de imagens com ou sem som, que
tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodugdo, a impresséo de mo-
vimento, independentemente dos processos de sua captagio, do suporte usado
inicial ou posteriormente para fixd-lo, bem como dos meios utilizados para
sua veiculagdo;

XI - pmdutor - a pessoa ﬁ'sz’m ou jurz’dz‘m que toma a iniciativa e tem a respon-
sabilidade econdmica da primeira fixagdo do fonograma ou da obra andiovi-
sual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado;

XII - radiodifusio - a transmissio sem fio, inclusive por satélites, de sons ou
imagens e sons ou das representagies desses, para recepgdo ao piblico e a trans-
missdo de sinais codificados, quando os meios de decodificagio sejam oferecidos
ao piiblico pelo organismo de radiodifusio ou com seu consentimento;”

Quando saimos da esfera da telecomunicagio e regulagio prépria da drea,
passamos para o consumo através de plataformas de streaming, onde hd a transmis-
sio dos contetdos sem que seja necessirio armazenar o arquivo pelo usudrio final.

Perceba, ji temos estas defini¢des em nossa legislagio vigente, nio existe
aqui fato ou tecnologia nova. Através de uma distribuigo as produgées audiovisu-
ais so disponibilizadas para transmissdo, reprodugio e execugio através de plata-
formas de video, sejam pagas sejam gratuitas. (SVOD)



Precisamos entdo, compreender a cadeia de autorizagdes necessdrias para
tais distribuigdes, e aqui vale lembrar quem sio os detentores dos direitos.

No caso de obra audiovisual, sdo considerados como co-autores o autor
do assunto ou argumento literdrio e o diretor mas, é o Produtor, como organizador
a quem cabe os direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva, jd tendo em
regra, obtido as respectivas cessoes dos autores para que possa livremente, resguar-
dando remuneragdes e direitos morais, distribuir tal obra coletiva.

Ainda na cadeia de autorizagdes, um outro componente inserido das
produgdes audiovisuais que sio as musicas 14 sincronizadas. Aqui temos como pra-
xe uma divisio entre musicas originais compostas para a produgio e musicas co-
merciais e/ou pré-existentes licenciadas para o audiovisual, que apds sincronizadas
passam a ser parte da obra audiovisual.

Aqui temos dois direitos que se complementam ao formar uma terceira
obra em comum e que tem sido um ponto de discussio nas distribuigdes para as
plataformas. No quadro abaixo ¢ possivel ver o diagrama das receitas e autorizag¢des
necessirias do uso da musica nas produgoes:

Cabe as plataformas de video, pela natureza de sua operagio arcar com os
direitos mecinicos e com os direitos de execucio publica, pelos usos da plataforma,
§
que em nada tem a ver com o direito de inclusio (sincronizagio).



As plataformas estdo aqui aplicando a conceituagio de direitos mecéni-
cos americana, onde hd apenas a reprodugio e muitas vezes havendo uma cessio
total de direitos, inclusive morais, que é permitida na legislagio americana e por
muitas vezes as trilhas produzidas sao realmente da produtora, mas, desconsideran-
do a distribui¢io que existe na defini¢do brasileira, assim como, se baseando apenas
no fonograma, excluido em sua defini¢io obra audiovisual.

E neste momento temos aqui um embate negocial jd que se baseando
no Copyright desconsidera pontos cruciais da prote¢io autoral. Um problema co-
mum por exemplo ¢ que muitas vezes as produtoras audiovisuais podem nio ter
os direitos musicais liberados para plataformas VOD, o que raramente ocorre nas
licengas norte americanas. E af, a quem cabe este custo? Seria da plataforma a obri-
gagio de remunerar pelos usos nela ocorridos, como fazem com a execugio publi-
ca, mas negocialmente exigem que as produg(’)es sejam entregues com este direito
liberado, 0 que causa um novo custo na produgio, principalmente antigas. Como
fica essa conta?!

E aqui temos um possivel ponto de atrito entre detentores das musicas e
produtoras audiovisuais. De um lado hd uma tentativa em se equiparar esses usos
como a venda de DVD’s, o que poderia ser um retrocesso, se a tecnologia avanga,
também se adequam os usos pertinentes aquele modelo de negédcio, e as definigoes
jd estabelecidas pela LDA permitem essa adequagio com defini¢des claras.

Temos que ter em vista que hoje, as plataformas de streaming de video
remuneram os direitos mecinicos (reprodugio + Distribuigido) das produgdes au-
diovisuais, nada mais sendo devido além de execugio publica para as musicas.

Para aqueles que jd trabalham na drea de direitos autorais ¢ regra que a
aplicagio do artigo 31 da Lei se torna inquestiondvel de forma que, a autorizagio
dada por um meio e uma modalidade nio se estende as demais, por serem indepen-
dentes, em harmonia o principio da interpretagio restritiva dos direitos autorais.

Todavia o que aqui estd trazendo a discussio nio se trata de uma forma
de burlar, furtar ou diminuir os direitos do autor, mas sim que haja a livre transi-
¢do das obras em um mundo mais inovador no qual a tecnologia ird transcender
a previsibilidade quando ocorrem as transa¢des. Ndo queremos negar o direito de
remuneragio justa do autor, mas que o meio nio se torne mais relevante que o fim,
um obsticulo a ampla divulgagio e exploragio do contetido.

E certo que se trata de uma jornada de inovagio e nio um destino a que
chegaremos a um determinado momento, de tal forma que, se nio houver a releitu-



ra, o distanciamento de situagdes pretéritas para o enfrentamento do futuro®. Lon-
ge de trazermos as solugdes, o que serd uma missio de todos que militam na 4rea
e dos préprios titulares, diversas proposigoes serdo possiveis, tais como mudangas
legislativas, autorregulagdo, ampliagio do fair use, etc.

Aparentemente, o inciso V do artigo 49 da Lei de Direitos Autorais traz
uma limitagio ao transbordamento dos direitos autorais na medida em que prevé
“a cessdo sd se operard para modalidades de utilizagio ja existentes a data do contra-
to;”. A despeito da melhor doutrina entender que tecnologia estd compreendido no
artigo 49, absolutamente pertinente em situagdes pretéritas, ndo hd essa indicagio
na lei, e a tecnologia se mostrou diferente de modalidade.

H4 anos a discussio nos cerca, citando-se o assunto “Digitalizagio de
obras” (Abrio, Eliane Y., “Direitos de Autor e Direitos Conexos”, Sio Paulo:Mi-
galhas, 2014, p. 600):

“De um ponto de vista simplificado, a digitalizacdo levada a efeito para con-
servar acervos e armazend-los com a exclusiva finalidade de atender inter-
namente os arquivos de uma instituigio, ndo pode ser considerada violagdo
a direitos autorais. A disponibilizagdo desse material ao piiblico, porém, com
a qual ganbha a obra novos leitores, faz com que alguns autores e titulares en-
tendam o novo suporte como novo modelo de utilizagdo, disponibilizado para

>

novo piiblico.”

Em continuidade, ¢ consignado que a comunidade juridica especialida-
de ainda se divide, e precedente do TJSP ¢ pela interpretagio restritiva dos direitos
autorais.

E possivel verificar uma certa tendéncia, obviamente a ser confirmada 4
posteriort, que as modalidades, melhor serio compreendidas quando pensadas em
mercados, setores da economia.

Ademais, depende de autorizagio prévia e expressa do autor a utilizagio
da obra em qualquer modalidade de uso, destacando-se o inciso X: “guaisquer ou-
tras modalidades de utilizagio existentes ou que venham a ser inventadas.”

Temos ainda uma questio importantissima de que a nossa legislagio (di-
reito de autor) em muito se difere da legislagio base (Direito de cépia — Copyright)
das plataformas de video estrangeiras. Hd de se respeitar o sistema legal local.

[8] Todavia, decisdes condenatérias simplesmente no fato de ter havido digitalizagio do
conteudo nio terd espago na nova economia.



3. PONTOS FINAIS DE DISCUSSAO

Temos em voga aqui novas formas de distribui¢io e consumo dos conte-
tdos que hoje movimenta toda uma cadeia de remuneragio que tem que se ajustar
entre si.

De um lado temos as plataformas de video como ponta final de entrega
de contetidos massivamente de terceiros para o consumidor final, com receita pré-
pria de publicidade e/ou assinaturas.

De outro lado temos os detentores dos direitos destes contetidos, sendo
eles as produtoras audiovisuais e titulares das musicas que precisam ser adequada-
mente remunerados pelo consumo de seus bens.

Internamente temos ainda o relacionamento entre os detentores das mu-
sicas e das produtoras audiovisuais.

Por fim, temos ainda as plataformas se tornando também grandes pro-
dutoras audiovisuais.

Serd que jd vimos este filme antes?!
Jd ndo passamos por mudangas de consumo anteriormente?

J4 ndo vimos nascerem primeiro o cinema, depois os canais de televisio
aberta e posteriormente os canais fechados de televisdes a cabo?

Fora regulagdes comerciais, tributdrias e especificas de comunicagio, se
faz de fato necessirio mudarmos leis autorais com conceitos amplos a cada nova
tecnologia?

J4 ndo se torna obsoleta a discussio entre pares que juntos licenciam seus
contetidos?

Todos devem ter remuneragdes justas e equitativas para uma manuten-
¢do sauddvel de toda cadeia produtiva.

Aqueles que lucram com os contetidos devem saber como remunerar
adequadamente aqueles que lhe provém o objeto de seu lucro.



Mas temos uma economia que nio retrocederd. A chamada economia da
midia tem caracteristicas proprias diversas da industria tradicional, que podem ser:

“163.
As caracteristicas-chave dessa indiistria sdo as seguintes:

a) Ndo-escassez — o conceito-chave de escassez na teoria econdmica aplica-se
apenas a produgdo do contetido mididtico, mas ndio a sua reprodugdo. Isso ocor-
re pela natureza do produto mididtico’, definido como o conjunto das mensa-
gens ¢ comunicagoes que utilizam um determinado tipo de midia como supor-
te. O produto mididtico ndo se esgota pelo consumo. Por exemplo, a despeito do
niimero de vezes que uma cangdo seja onvida on gue um filme seja visto on gue
uma noticia seja lida, a depreciagdo se restringe ao suporte do produto.

b) Nao-rivalidade - o consumo do produto mididtico nio reduz a quanti-
dade disponivel desse mesmo bem para o consumo de outros individuos. Dada
essa caracteristica, o produto mididtico aproxima-se dos "bens priblicos puros’,
que se diferenciam pelo fato de, além de ndo-rivais, também serem ‘ndo exclu-
dentes’, tornando impossivel excluir determinados individuos da populacio
de sen consumo, uma vez definido o volume de produgdo.

Segundo GABSZEWICZ, Jean € SONNAC: {(...) A aplicagio dessa nogio
a economia da midia difere conforme a midia em questio. Pode ser o caso de
um bem piiblico com exclusio - caso da assinatura do servigo de TV a cabo, do
prego pago para comprar um perz'o'dz'm 0 para ir ao cinema — ou de um bem
piiblico puro — como o caso da televisdo aberta ou dos jornais gratuitos.” 34 Voto
Conselheiro Luis Carlos Thaden Delorme Prado nos ACs $3500.002423/2003
€ 53500.029160/2004 (Sky|Directv), julgados pelo CADE em 2006, pp. 43-44
(DOC SEI 0168612).

A anilise do micromercado da midia acima transcrito somado com a
andlise dos pontos legislativos e regulatérios tem que se interrelacionar para que
haja fomento e crescimento econdmico para os titulares, para os produtores, tal
qual para as plataformas.

Temos sem duvida mais questdes do que solugdes, mas amplamente
questdes que dependem de uma boa comunicagio entre as partes e setores que se
relacionam entre si, criando modelos de negécios sustentdveis para toda a cadeia de
produgio e distribui¢io do contetdo.



Se faz fundamental que todos os atores desta cadeia estejam abertos a
evoluir com a tecnologia, mas, acima de tudo cabe também aqueles que desenvol-
vem novas plataformas e tecnologias em se preocupar logo em fase de inicial de
projeto como remunerar o objeto central da sua plataforma, afinal nio estarfamos
sequer falando de multitelas se ndo existissem os filmes, séries, musicas, videos ima-
gens e 0 mais vasto conteido para se exibir.



APURAQAO DOS PREJUIZOS DA
INFRACAO A PROPRIEDADES
INTELECTUAIS

Mauricio Carlos da Silva Braga'
Rogério Gomes Gigel®

Sumirio: I - APURACAO DOS DANOS MATERIAIS ASSEGUR ADA
PELA LEI 9.279/96; 11 - APURACAO DOS DANOS MATERIAIS ASSE-
GURADA PELA LEI 9.610/98; I1I - DA RECOMPOSICAO DOS PREJU-
[ZOS MOR AIS DA INFRACAO A PROPRIEDADES INTELECTUAIS;
e, IV-CONCLUSAO

O presente estudo tem por finalidade a anilise de um tema de grande
repercussio e muito debate nos Tribunais, porquanto operadores do direito, ma-
gistrados e até mesmo empresirios despertam interesse nas conseqiiéncias legais
advindas de violagoes as propriedades intelectuais.

De um modo geral, as violagoes as propriedades intelectuais, acarretam
prejuizos materiais e morais, tendo sua abrangéncia e desdobramentos legais tra-

[1] Graduado em 1978 pela Faculdade de Direito da Universidade de Sio Paulo (Largo de
Sio Francisco). Atuagio especializada em Propriedade Intelectual e Combate 3 Pirataria,
exercendo os seguintes cargos: SECRETARIO NACIONAL de DIREITOS AUTORAIS
E PROPRIEDADE INTELECTUAL — SDAPI, da Secretaria Especial da Cultura do
Ministério da Cidadania; Membro do GIPI — Grupo Interministerial de Propriedade
Intelectual; Membro do CNCP — CONSELHO NACIONAL DE COMBATE A
PIRATARIA; Atuou no Comité Permanente de Direitos Autorais da OMPI — Organizagio
Mundial da Propriedade Intelectual, na sua sede em Genebra (Suiga); A convite do Governo
Brasileiro, participou dos trabalhos da CPI da Pirataria em Brasilia; Presidente da ABRAL
- ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE LICENCIAMENTO; Diretor-Secretdrio da ASPI
- ASSOCIAQAO PAULISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. E sécio fundador e
diretor da BRAGA & ASSOCIADOS — ADVOGADOS, constituida em 1984.

[2] Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de Sio Judas Tadeu. Membro da
Comissdo V — Direito das Coisas e Propriedade Intelectual da IX Jornada de Direito Civil:
Comemoragio dos 20 anos da Lei n. 10.406 e da Institui¢io da Jornada de Direito Civil,
realizada pelo Centro de Estudos Judicidrios (2022). Advogado na empresa BRAGA &
ASSOCIADOS — ADVOGADOS.



tados pela Lei da Propriedade Industrial — Lei n® 9.279/96, quanto a marca, de-
senho industrial, patente de invengio, modelo de utilidade ¢ atos de concorréncia
desleal; Lei de Direitos Autorais - Lei 9.610/98, quanto as obras intelectuais que
representam as criagoes do espirito e que resultam em criagdes artisticas, literdrias
e cientificas.

Os direitos em andlise detém protegio constitucional.

A pritica ilicita, diante das circunstincias definidas pela lei prejudica
diretamente as vendas ou os negécios dos titulares das propriedades intelectuais,
em decorréncia do desvio de clientela promovido pela infra¢io, bem como pela
vulgarizagio do direito atingido.

Assim sendo, os lucros cessantes ocasionados pela infragdo as proprieda-
des intelectuais s3o inequivocos, estando, inclusive, pacificado o entendimento no
C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA de que “as perdas e danos, nos casos de

uso indevido de marca, decorrem do proprio ato ilicito praticado pela ré”.

I - APURACAO DOS DANOS MATERIAIS
ASSEGURADA PELA LEI 9.279/96

Os danos morais € materiais decorrentes do uso indevido de marca
e propriedade industrial nio demandam a prova concreta do prejuizo, que
se presume.

Em caso de infragdo a demais propriedades intelectuais, portanto, deve
ser reconhecido o direito da vitima da infra¢io aos danos materiais e aos
danos morais (aferiveis in re ipsa).

De acordo com a lei da propriedade industrial um ato contrario a lei, seja
exposi¢io, seja ocultagio, seja comercializagio, jd é suficiente para a confirmagdo da
pritica ilicita de infragdo, como também para determinar a apuragio dos prejui-
zos as propriedades intelectuais. Isso porque a atividade ilegal acarreta diretamente
prejuizo material ao titular da propriedade intelectual violada, na medida em que

[3]STJ - REsp n. 101.118-PR - 42 Turma - j. 02-03-2000 - Rel. Min. Silvio de Figueiredo
Teixeira.



a infra¢do promove a exposi¢do e venda de um produto que nio deveria estar no
mercado, em detrimento do produto original.

Para o reconhecimento da pritica ilicita e do dever de indenizar, nio se
questiona a quantidade de produtos que foram destinados ao arrepio da lei na em-
preitada criminosa, tampouco o legislador estabeleceu, para o reconhecimento da
infracdo, sobre a necessidade de andlise da inten¢io do infrator.

Também ¢é importante ressaltar que a infragdo as propriedades intelectu-
ais ocasiona for¢osamente prejuizo ao patriménio do titular do direito violado. Em
alguns casos, os lucros do titular da propriedade intelectual violada nio sdo atingi-
dos pela infragdo, mas isso nio significa a inexisténcia de prejuizo. Em verdade, se
a infragdo ndo existisse o titular da propriedade intelectual obteria lucros maiores,
porque no mercado os consumidores apenas iriam adquirir os produtos originais.

Nio se pode esquecer que a estratégia do infrator coibida pelo legislador
estd justamente na confusio criada para iludir o consumidor, criando vinculo que
nunca existiu, associando o produto contrafeito, na maior parte das vezes, de baixa
qualidade e pregos menores, despertando o interesse em adquirir produtos que nio
utilizam a matéria prima, a tecnologia desenvolvida pelo titular da marca, que fez
seu produto tornar lider de vendas em seu segmento.

Nas agoes em que se discute a existéncia de infracio/contrafagio
de marcas, patentes, desenhos industriais etc., a indenizagio pelos prejui-
z0s patrimoniais experimentados pela vitima da infracio deve ser fixada
com base nos critérios dispostos nos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96, me-
diante a apuragio do quantum na fase de liquidacio de sentenga.

Tanto doutrina e Jurisprudéncia sio uninimes em destacar que os danos
materiais e morais, quando se trata da exploragio da propriedade industrial alheia,
encontram-se “in re ipsa’.

Neste sentido, a doutrina especializada ensina que “4 simples violagio
do direito obriga a satisfagio do dano, na forma do art. 159 do CC, nio
sendo, pois, necessirio, a nosso ver, que o auntor faga a prova dos prejuizos
no curso da agio. Verificada a infragio, a agio deve ser julgada proceden-
te” (GAMA CERQUEIRA)"

[4] Tratado da Propriedade Industrial Vol. II, Tomo II. 3¢ ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2012. p. 217/218



Na mesma dire¢io, também consagrada doutrina que: .. as condutas em
questdo ndo necessitam ser reiteradas. Um ato isolado é suficiente para caracte-
rizar o crime. As quantidades de produtos vendidos, importados, exporta-
dos, oferecidos ou expostos a venda e mantidos em estoque é absolutamente
irrelevante, na medida em que a lei é silente quanto a esse aspecto, no que estd cor-
reto.Da mesma forma, ndo bi que se discutir sobre a intengdo do infrator. A
Lei ndo exigiu conduta especifica para que seja tipificado o crime. Pouco importa, no
caso de oferecimento ou exposigdo a venda, por exemplo, gue o infrator obtenha suces-
s0 ¢ consiga efetivamente vender os produtos com marca contrafeita. Basta o mero
oferecimento oun exposi¢io a venda para se aplicar o artigo em questdo.
Ainda sobre exposicio a venda, cabe deixar claro que nio é necessiria a exposicio
piiblica dos produtos. E suficiente que haja sua disponibilizagio aos consu-
midores, de qualquer forma, para caracterizar-se o delito.”

Em caso de infragio, portanto, o Poder Judicidrio, na forma da lei, estd
consolidando o entendimento da imperiosa necessidade de efetiva punigio ao con-
trafator, buscando desta maneira coibir esse tipo de prdtica repudiada pela lei, de
tal sorte que, o exclusivo pagamento de um tnico produto, nio enseja o cariter
punitivo necessdrio estabelecido pelo legislador ao instituir a Lei da Propriedade
Industrial. A fixagdo de arbitramentos pifios, apenas estimulard a continuidade da
prética ilicita, o que nio é esperado pela sociedade, pela lei, pela vitima da infragio
e pelo préprio Poder Judicidrio.

As perdas e danos estdo estabelecidas pelo legislador nos artigos 208, 209
e 210 da Lei Federal n® 9.279/96.

O artigo 208 indica critério para recomposi¢io dos beneficios que o titu-
lar do direito teria auferido se a infragdo nio tivesse sido praticada.

Estdo asseguradas pelo art. 209 as perdas e danos que prejudicam a re-
putagio e negécios alheio, criando confusio entre estabelecimentos ou servigos,
abarcando atos ilicitos de concorréncia desleal.

J4 o artigo 210, estabelece que o computo dos lucros cessantes serd defi-
nido pelo critério mais favordvel ao prejudicado, dentre os seguintes:

Art. 210. Os lucros cessantes serdo determinados pelo critério mais favordvel ao
prejudicado, dentre os seguintes:

[5] Comentdrios & Lei da Propriedade Industrial, IDS - Instituto Dannemann Siemsen de
Estudos de Propriedade Intelectual, Ed. Renovar, 2005, f1s.381/382)



1 - o5 beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagdo ndo tivesse ocor-
rido; on

1I - 05 beneficios que foram auferidos pelo antor da violagio do direito; ou

1II - a remuneragdo que o autor da violagdo teria pago ao titular do direito
violado pela concessdo de uma licenga que lhe permitisse legalmente explorar
0 bem.

Assim sendo, a lei apresenta critérios para apuragio dos prejuizos mate-
riais, sendo certo que o critério indicado pelo artigo 208 estd também registrado
pelo inciso I do artigo 210 do mesmo diploma legal.

Caso o prejudicado jd tenha a prova do montante dos prejuizos, pron-
tamente poderd de antemdo, a0 ingressar com a agdo para pretender a paralisagio
da pritica ilicita, indicar o valor da causa e do prejuizo. Contudo, a lei, como a
Jurisprudéncia, diante desta questio tormentosa faculta ao prejudicado a adogio
do procedimento de liquidagio de sentenga.

Assim sendo, caberd ao prejudicado, dentre os critérios estabelecidos em
lei, eleger qual é mais adequado e vantajoso para a recomposigio dos prejuizos que
experimentou. Observa-se, portanto, que o legislador tencionou privilegiar o direi-
to do titular da propriedade intelectual violada, partindo do principio que somente
este pode efetivamente estimar a natureza e gravidade do prejuizo experimentado.

O primeiro critério, especificado no inciso I do artigo 210, que reproduz
o critério indicado no artigo 208, assegura o pagamento de indenizagio em valor
correspondente aos acréscimos que o titular do direito violado poderia ter auferido
se a violagdo nio existisse. Neste sentido, tem-se que a cada produto contrafeito
vendido, um produto original deixou de ser comercializando, nascendo daf os pre-
juizos materiais.

Outro critério legal para recomposi¢io dos prejuizos materiais é aquele
disposto no inciso II do artigo 210, que representa os beneficios que foram obtidos
pelo autor da infragio.

Muitas vezes, o agente infrator, sabendo da prética criminosa que estd
cometendo, acobertard os vestigios de sua atividade, principalmente via adultera-
¢ao de sua contabilidade, visando justamente prejudicar a apuragio de seus lucros.
Este critério ¢ vantajoso se o prejudicado tem provas dos altos lucros que sio obti-
dos por todo o periodo da prética criminosa. Contudo, deve-se levar em considera-
¢do, que na maior parte das vezes, o prego do produto contrafeito ¢ infinitamente



menor que o valor do produto original, o que também poderia resultar em valores
muito distantes que o titular do direito poderia obter se todos os produtos origi-
nais fossem vendidos.

Por fim, tem-se o critério — inciso III do artigo 210 - que representa a
formalizagdo de um contrato para a exploragio licita do direito. Trata-se da recom-
posi¢io dos danos a partir da remuneragio que o autor da violagio teria pago ao ti-
tular do direito violado pela concessio de uma licenga que lhe permitisse legalmen-
te explorar o bem. Este critério apresenta-se vantajoso, se a vitima da contrafagio
possui contrato j& formalizado com terceiro que ji exerce a exploragio da mesma
propriedade intelectual, de forma licita e poderd servir de pardmetro indenizatdrio.

Da mesma maneira, referido critério poderd ser invocado pelo titular do
direito violado, como objeto de prova técnica no curso do processo ou na fase de
liquidagio do julgado, para que seja definido o valor de uma licenga.

Examina a doutrina se as hipdteses tratadas pelos incisos I e IT do artigo
legal supra transcrito nio se tratariam de lucros cessantes, mas danos propriamente
emergentes, pois a recomposi¢ao dos prejuizos provocados pela infragio, nas situa-
¢Oes em exame, estaria direcionada e dependeria da apuragio do lucro obtido pelo
contrafator, que sempre buscard acobertar os lucros obtidos e criard todo tipo de
artimanhas para prejudicar o cumprimento da sentenga condenatéria proferida em
seu desfavor.

Neste sentido, a Jurisprudéncia unissona do Tribunal de Justi¢ca do
Estado de Sdo Paulo: “Direito marcdrio. A¢io cominatoria, com pedidos de indo-
le indenizatoria, visando a impedir a ré de produzir e de comercializar produtos
que violem a marca titulada pela antora. Sentenga de parcial procedéncia. Apela-
¢do da ré, pela reversio do resultado. Apelagio da autora, pela majoragio da verba
indenizatoria do dano moral. Autora que logron comprovar a titularidade
da marca “CBF” e sua subsequente violagio pela corre, que se utilizoun in-
devidamente de sinais distintivos e comercializon produtos contrafeitos.
Danos materiais e morais que se encontram “in re ipsa” quando se trata
da exploragio da propriedade industrial albeia. “A simples violagio do
direito obriga a satisfagio do dano, na forma do art. 159 do CC, nio sen-
do, pois, necessdario, a nosso ver, que o autor faca a prova dos prejuizos no
curso da agio. Verificada a infragio, a agio deve ser julgada procedente”
(GAMA CERQUEIRA). Jurisprudéncia deste TJSP e do ST]. Danos ma-
teriais. Apuragio em liquidagio de sentenga, nos termos dos arts. 208 e
210da Lei 9.279/96. Enunciado VIII do Grupo de Cimaras Reservadas de
Direito Empresarial do Tribunal de Justi¢a do Estado de Sio Paulo. Valor
danos movais. Os critérios de fixagio dos danos morais “devem visar (...) a



mdaxima eficicia do remédio juridico, (...) asseguradas as garantias do de-
vido processo legal” (DENIS BORGES BARBOSA). Arbitramento em quantia
irrisoria, considerando-se o porte econdmico da ré, a extensio dos atos praticados ¢ a
necessidade de se coibir o ilicito lucrativo. Sua majoragio. Reforma parcial da
sentenga recorrida. Apelagio da ré desprovida e recurso da autora provido.”

Como visto, portanto, existindo a pritica de ato ilicito, surge o dever de
indenizar os prejuizos no campo material, que poderio inclusive, ser arbitrados na
fase de liquidagio de sentenga, conforme matéria sumulada pelo recente Enun-
ciado VIII do Grupo de Cimaras Reservadas de Direito Empresarial da Egrégia
Corte de Justiga do Estado de Sdo Paulo: “Nas agées de contrafagio, em regra,
a indenizagio por danos materiais deve ser fixada com base nos critérios
dispostos nos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96, com apuragio em fase de
liquidacio de sentenga.”

I1 - APURACAO DOS DANOS MATERIAIS
ASSEGURADA PELA LEI 9.610/98

A Lein® 9.610/98 — Lei de Direito Autoral, através do artigo 72, incisos
I'a XIII define as obras intelectuais protegidas pelo direito autoral.

Por sua vez, o legislador apresentou as situag¢des ndo abarcadas pela pro-
te¢do autoral, através do artigo 82 - incisos I 4 VI do referido diploma legal.

Quanto a pritica ilicita, a mestre Eliane Abrio ensina que “a violagio
cldssica aos direitos antorais é a que ocorre por meio de reprodugies (cdpias idénticas)
integrais ou parciais feitas sem o consentimento dos titulares.””.

E muito importante ressaltar, que a Lei n® 9.610/98 estabeleceu através
do artigo 18, que os direitos autorais independem de registro para sua protegio
legal. Assim sendo, nasce a protegio autoral mediante a exteriorizagio da criagio,
por seu titular, independentemente de registro, servindo tal assentamento como
meio de prova de titularidade.

[6] Apelagio n.2 1062795-55.2019.8.26.0100 — destaques nossos)
[7] “Direitos de autor e direitos conexos”, 2¢ ed., Sio Paulo, Ed. Migalhas, 2014, p. 377



Constatada a violagdo ao direito autoral, o titular da obra, seus cessio-
nérios ou sucessores poderdo pleitear a apreensio dos exemplares que fraudulen-
tamente reproduzem o direito, bem como a imediata suspensio da divulgagio e a
recomposi¢io dos prejuizos experimentados, conforme estabelecem os artigos 102,
103 - pardgrafo nico e 104 da Lei Federal n.2 9.610/98.

O artigo 103, estabelece que o infrator perderd para o titular do direito os
exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-a o prego dos que tiver vendido, sendo
que a Jurisprudéncia tem julgado que deve ser aplicado o prego do produto origi-
nal. Importante ressalva estd disposta no pardgrafo tinico desse artigo, jd que prevé
o pagamento do valor equivalente a 3000 (trés mil) exemplares, além dos apreendi-
dos, quando nio se puder aferir a quantidade de exemplares da edi¢do fraudulenta:

Art. 103. Quem editar obra literdria, artistica ou cientifica, sem autorizagdo
do titular, perderd para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-d o
prego dos que tiver vendido. Pardgrafo dinico.

Ndo se conbecendo o niimero de exemplares que constituem a edigio frandu-
lenta, pagard o transgressor o valor de trés mil exemplares, além dos apreen-

didos.

As Cortes superiores asseguram a protegio legal decorrente da violagio
de direito patrimonial e moral ao autor de obra ilicitamente reproduzida: RECUR-
SOS ESPECIAIS. 1. AQA~O DE INDENIZA CA~O DECORRENTE DE VIOLA-
CA~O DE DIREITO MORAL E PATRIMONIAL DO AUTOR DE OBRA AR-
QUITE TONICA, REPRODUZIDA EM LATAS DE TINTAS E MATERIAL
PUBLICITARIO, SEM SUA AUTORIZACAO E INDICACAO DO CREDITO
AUTORAL. (...) 5. VIOLACAO DE DIREITO PATRIMONIAL DO AU-
TOR. RECONHECIMENTO. MENSURACAO CERTA E DETERMINA-
DA DO DANO MATERIAL. NECESSIDADE. 6. VIOLA CA~ O DE DIREITO
MORAL DO AUTOR. AUSENCIA DO CREDITO AUTORAL. SUFICIEN-
CIA PARA A CARACTER[ZAQJO DE DANO MORAL INDENIZAVEL.
RECURSO ESPECIAL DA FABRICANTE DE TINTAS IMPROVIDO; E
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO AUTOR DA OBRA PARCIAL-
MENTE PROVIDO. (...) A criagio intelectual ¢ expressio artistica do in-
dividuo; a obra, como criagio do espirito, guarda em si aspectos indissoci-
aveis da personalidade de seu criador. Nessa extensio, a defesa e a protegio da
autoria e da integridade da obra ressaem como diveitos da personalidade do autor,
irrenuncidveis e inaliendveis. Por conseguinte, a mera utilizacio da obra, sem a
devida atribuigio do crédito autoral representa, por si, violagio de um di-
reito da personalidade do autor e, como tal, indenizdvel. 7. Recurso especial



da fabricante de tintas improvido; e recurso especial do autor da obra parcialmente
provido®

I - DA RECOMPOSICAO DOS PREJUIZOS
MORAIS DA INFRAGAO A PROPRIEDADES
INTELECTUAIS

Da mesma maneira, a infragio 4 propriedade intelectual também acarre-
ta prejuizos de ordem imaterial.

Neste sentido, também devem ser recompostos os danos morais. Consi-
derando que o titular da propriedade industrial (marcas, patentes, desenho indus-
trial etc), na maior parte dos casos se trata de pessoa juridica, no campo nio patri-
monial exsurge a possibilidade de reconhecimento da indenizabilidade em virtude
da difamagio decorrente da infragdo, que atinge diretamente a boa fama e reputa-
¢do da empresa que viu seu invento ou marca vulgarizado pela pritica criminosa.

Nio se pode admitir o arbitramento em quantia irriséria, devendo ser
considerado o porte econdémico do infrator, a extensdo dos atos praticados e, prin-
cipalmente, a necessidade de se coibir o ilicito lucrativo, de forma a desesti-
mular a pritica ilicita.

Os danos morais oriundos da violagio de marca ou patente registrada
decorrem diretamente da prética do ato ilicito, sem que se faga necessdria a prova
do abalo em si mesmo.

A infragio acarreta necessariamente a violagio da honra objetiva do ti-
tular da propriedade industrial, residindo o ato ilicito no fato de que a violagio
acarreta confusio no mercado consumidor, desvio de clientela, perda financeira e
ofensa a reputagio do nome dos titulares do direito violado.

Sobre o tema, ji reconheceu o Egrégio Superior Tribunal de Justiga,
que a condenagio no pagamento de indenizagio por danos morais se justifica pela
“vulgarizagio do produto e a depreciagio da reputagio comercial do ti-
tular da marca, efeitos da pritica de falsificacio, constituem elementos

[8] (STJ, REsp 1562617/SP, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, TERCEIR A
TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016 g.n.)



suficientes a lesar o direito a imagem do titular da marca, o que autoriza
a reparagio por danos morais.”

Nesta mesma diregdo, confira-se a recente Jurisprudéncia do Superior
Tribunal de Justiga, em que a Ministra Maria Isabel Gallotti, ao decidir Agravo em
Recurso Especial, proferiu a seguinte decisio monocritica: “.. guanto a necessida-
de de reparagdo dos danos morais, o acdrddo recorrido diverge da jurisprudéncia
desta Corte Superior, para a qual os danos morais oriundos da violagio de
marca registrada decorrem diretamente da pratica do ato ilicito, sem que
se faga necessaria a prova do abalo em si mesmo. Confiram-se, a respeito do
tema, os seguintes julgados. ... 6. Recurso especial mediante o qual as vés pretendem.:
1) seja afastada sua responsabilidade, pela auséncia de cometimento do ato reconbe-
cido como ilicito; i) seja afastada sua condenagio a compensagio dos danos morais,
por ndo terem sido comprovados; e i17) seja reduzido o valor fixado para os danos
morais. 7. Proibicio de utilizacio de marca albeia registrada que decorre
diretamente de lei e nio de decisio judicial, que apenas reconbece a confi-
guragdo do ilicito e impede sua reiteragio. ... 9. Conforme jurisprudéncia
deste Superior Tribunal, os danos morais oriundos da violagio de marca
registrada decorrem diretamente da pratica do ato ilicito, sendo despicien-
da a efetiva comprovagio do abalo. - REsp 1881211/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe 17/09/2021)”,

Concluindo sua criteriosa decisio: “E cabivel, portanto, a condenagio
da agravada ao pagamento de indenizagio por danos morais.Fixo a indenizagio
em RS 20.000,00 (vinte mil reais), valor requerido pela agravante e com-
pativel com os valores que tém sido fixados por este Tribunal em casos seme-
Ibantes, consoante se verifica dos julgados acima citados. Em face do exposto,
conhego do agravo para dar provimento ao recurso especial. Julgo procedente
o pedido de indenizagio por danos morais, que fixo em RS 20.000,00 (vin-
te mil reais). Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e
honovririos advocaticios correspondentes a 20% do valor da condenagio.”™

Uma questio importante que vem sendo tratada pelo Poder Judicidrio
como um todo diz respeito a adequada fixa¢io do valor guantum debeatur, no que
tange 4 aferi¢io do dano moral.

[9] Recurso Especial n. 466.761-R], j. em 3.4.2003, Relatora Ministra Nancy Andrighi

[10] AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1772195 - SP (2020/0262188-1) RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, j.25.04.2022



Cabe aqui uma critica as sentengas absolutdrias ou condenatérias, que
fixam quantias irrisdrias, e que acabam por incentivar a pratica de infrages. Alids,
tais sentengas vem sendo reformadas diuturnamente por nossos Tribunais Supe-
riores. Apds medirem as conseqiiéncias de seus atos ¢ diante dos irrisérios valores
conferidos pelo Judicidrio, os contrafatores muitas vezes, conscientemente, esco-
lhem insistir na prética ilicita, numa atitude temerdria e quase viciada. Os infrato-
res, assim, sabem que o resultado final serd altamente lucrativo.

O Poder Judicidrio, com o objetivo de derrubar essa 16gica danosa, vem
punindo o licito lucrativo de forma severa, como se observa da decisio supra trans-
crita, reconhecendo a disparidade entre as baixas indeniza¢es praticadas e os exor-
bitantes valores angariados com a contrafagio.

Tal tendéncia sugere que a condenagio irriséria seja majorada, passando
a ser arbitrada observando a dtica da racionalidade econémica, fixando a sangio
pecunidria em quantia que desestimule a infragio da regra juridica.

Quanto a0 dano moral no campo do direito autoral, aplicam-se as mes-
mas regras, doutrinas e jurisprudéncias até aqui colacionadas.

Todavia, diante da ressalva prevista no artigo 49, I da Lei n. 9.610/1998
(LDA), vislumbra-se a impossibilidade de transferéncia a terceiros de referido di-
reito personalissimo, encontrando os licenciados, os cessiondrios ou terceiros legal-
mente autorizados por outros meios admitidos em Direito, barreiras para pleitear
judicialmente o dano moral de titularidade do autor da obra protegida pelo direito
autoral.

“Art. 49. Os direitos de autor poderdo ser total ou parcialmente transferidos
a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a titulo universal ou singular, pes-
soalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de
licenciamento, concessdo, cessdio ou por outros meios admitidos em Direito, obe-
decidas as seguintes limitagoes:

1 - a transmissdo total compreende todos os direitos de autor, salvo os de na-
tureza morval expressamente excluidos por lei;” grifei

Na hipétese de infragio a propriedades intelectuais, os danos morais de-
correm da violagio da honra objetiva, em virtude da confusio no mercado consu-
midor e ofensa a reputagio do nome do titular do direito violado.



IV - CONCLUSAO

Diante de todo o exposto, constatamos a toda evidéncia que os nossos
Tribunais vém se preocupando em privilegiar o direito do titular da propriedade
intelectual, seja na estipulagdo de critérios previstos em lei mais favordveis ao pre-
judicado, como também na fixagio de valores de indenizagio, tanto patrimonial,
quanto moral, mais compativeis com os efetivos prejuizos experimentados pelo ti-
tular, ou seja, o autor da agio.

E sabido que os réus - agentes violadores — por sua natureza infratora
procurario se valer de todos os meios ilicitos para burlar a apuragio de seus lucros
reais. Por isso mesmo, sem davida, o processo judicial deve servir de instrumento
nio apenas de reparagio dos danos causados ao titular da propriedade intelectual,
mas, sobretudo, de aparelho inibidor de atividades ilicitas lucrativas.

Nem sempre os dispositivos legais sdo sindnimos de garantia de recom-
posi¢io de prejuizos, razio pela qual a atividade de nossos julgadores se torna im-
prescindivel para cumprir esse desiderato.

A atividade da advocacia deve se empenhar pela aplicagio do melhor cri-
tério daqueles previstos na lei, de forma a direcionar adequadamente a cada caso
concreto.



PERICIA COMPLEXA NA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Rogério Prado de Castro Monteiro’

Sumdrio: 1. Introdugio. 2. Breves considera¢des acerca da contextualizagio dos
direitos de Propriedade Industrial sob o enfoque da prova. 3. Pericia Com-
plexa. 4. Pericia Complexa na Propriedade Industrial. 5. Conclusio. 6. Indice
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1. INTRODUCAO

Na forma do artigo 156 do Cédigo de Processo Civil, o juiz serd assistido
por perito quando a prova do fato depender de conbecimento técnico ou cientifico,
sendo que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliagdo, conforme o
artigo 464, caput, do CPC, e serd indeferida nas hipSteses previstas em seu pard-
grafo primeiro, ou seja, quando (%) a prova do fato néio depender de conbecimento
especial de técnico; (iz) for desnecessdria em vista de outras provas produzidas; e (iiz)
a verificagdo for impraticdvel.

De oficio ou a requerimento das partes, a pericia poderd ainda ser subs-
tituida pela chamada prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido
for de menor complexidade (artigo 464 § 2°, CPC), o juiz realizard a inquiri¢io
de um especialista que possua conhecimento cientifico ou técnico, com formagio
académica especifica na drea objeto de seu depoimento, e que poderd valer-se de
qualquer recurso tecnoldgico de transmissio de sons e imagens com o fim de escla-
recer os pontos controvertidos da causa (artigo 464, §§3¢ ¢ 4° do CPC).

[1] Advogado graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em
Propriedade Imaterial, Direitos Autorais, Propriedade Industrial, Direitos da Personalidade e
Comunicagio, pela Escola Superior de Advocacia da OAB/SP. Especialista em Direito Processo
Civil pela Pontificia Universidade Catdlica de Sdo Paulo - PUC/SP.



Discorrendo sobre o papel da pericia no processo judicial, KNIJNIK
define que “na vida pritica, o encontro da ciéncia com o processo estd materializado
na pericia. A vocagdo da pericia, como parece dbvio, parece introduzir subsidios, forne-
cer respostas, resolver problemas” *, o que poderia se tratar de uma solugio simples,
satisfatéria e que supriria a necessidade da causa a contento, afinal, a informagio
técnica/cientifica faltante estarQOia sendo preenchida mediante a realizagio da pro-
va pericial, ndo fosse o “paradoxo pericial”, comentado pelo autor, consistente no
fato de que “convoca-se o perito porque assuntos inerentes a ciéncia estdo além da
compreensio do juiz, leigo, por definigdo, naquela drea do conhecimento. No entanto,
0 sistema exige que esse mesmo juiz ndo so aprecie, como ainda eleja teses cientificas
eventualmente conflitantes, ou mesmo inacabadas, resolvendo assuntos que até aos
cientistas devem soar controvertido e intermindveis. Ao fim e ao cabo, o julgador -
seja eles estatal ou mesmo um drbitro — vé-se na contingéncia de recorrer ao perito
ante a falta de conbecimento especializado. Depois, a este mesmo julgador - desprovi-
do daqueles conbecimentos cientificos - pede-se apreciar a qualidade o acerto da obra
do expert, podendo até mesmo rejeitar-lhe as conclusies. (...) jd honve guem definisse
a prova pericial como uma ‘empreitada absurda”?. Questio muito interessante e
sobre a qual também se manifestou Ada Pellegrini Grinover*.

Para a realiza¢io do encargo, o sistema processual determina que o juiz
nomeard perito especializado no objeto da pericia (465, caput, CPC), valendo aqui
destacar a preocupagio do legislador para que o citado profissional comprove sua
especializagio, mediante apresentagio de curriculo (artigo 465, § 2°, II, CPC), sob
pena de poder ser substituido quando faltar-lhe conhecimento técnico ou cientifi-
co (artigo 468, I CPC). Considerando o disposto nos artigos 479° e 371¢, do CPC,

[2] KNIJNIK, Danilo — “PROVA PERICIAL e seu controle no Direito Processual Brasileiro.
Ed. Revista dos Tribunais, 2018, pdg. de Apresentagio.

[3] ibid., pdg. de Apresentagio.

[4] GRINOVER, Ada Pellegrini. Prova Pericial: Conhecimento Técnico Especializado e Pericia
Complexa, publicado na Revista da Propriedade Industrial n° 89 (Jul/Ago 2007), pdg.4: “Dessa
maneira, ¢ inevitdvel a indagag¢io: como pode o juiz, que se presume desconhecer a matéria
técnica especializada (razdo pela qual determinou a prova pericial), controlar o contetido do
trabalho do perito, diante de tal desconhecimento? Como pode o juiz valorar uma prova cuja
substancia, por definigdo, é para ele estranha?”

[5] artigo 479 do CPC. “O juiz apreciard a prova pericial de acordo com o disposto no art.
371, indicando na sentenga os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusées do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

[6] artigo 371 do CPC. “O juiz apreciard a prova constante dos autos, independentemente

o sujeito que a tiver promovido, e indicard na decisio as razdes da formacio de seu
d it ti id indi deci da for d
convencimento”.



“o juiz ndo estd adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua conviccdo com ou-
tros elementos ou fatos provados nos autos”.

Como ensinam CARVALHO e FABRIS, “nio importa que o magis-
trado que esteja conduzindo a causa, em virtude da sua qualificagdo técnica profis-
sional, possua conhecimento especifico para analisar a situagdo controvertida. Se
a capacitagio exigida por esta situagio nio estiver dentro dos parimetros daquilo
que se pode esperar de um juiz, invidvel a dispensa da pericia técnica™.

Assim, a especialidade parece ser a resposta eleita pelo sistema para a solu-
¢do da guestdo de fato que dependa de conhecimento técnico/cientifico, quando serd
realizada prova pericial na drea de conbecimento correspondente; caso a questdo de
fato exija esclarecimento em matis de uma drea ou campo de conbecimento, podera
ser nomeado mais de um perito, de modo que atuem no processo tantos profis-
sionais quanto sejam necessarios, de modo que sejam abrangidas todas as dreas do
conhecimento especializado que se fizerem necessdrias na forma da pericia complexa.

Nesse contexto, considerando-se a natureza imaterial dos bens prote-
gidos pela propriedade industrial, madxima atengio deve ser dada 4 produgio da
prova em juizo, capaz de afetar direitos de livre concorréncia e mercados, razio essa
que aquilata o papel ocupado pela pericia complexa, na condigio de ferramenta
que dard a solugdo cientifica ou técnica para as questies de fato controvertidas no
processo.

2. BREVES CONSIDERACOES ACERCA DA
CONTEXTUALIZACAO DOS DIREITOS DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOB O ENFOQUE DA
PROVA

[7] Aglnt no REsp 1.557.353/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016. No mesmo sentido: AgRg
no AREsp 189.300/SP Agravo em Recurso Especial 1.148.337 - R].

[8] CARVALHO, Marcelo Campos de e FABRIS, Roner Guerra. “A prova Pericial nas A¢oes
de Contrafagio de Marca. In ROCHA, Fabiano de Bem. Capitulos de Processo Civil na
Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pdg. 199.



No 4mbito dos direitos de propriedade industrial, a realiza¢io da prova
assume contornos especiais’, uma vez que, dada a sua natureza imaterial, os bens
tutelados s3o, 20 mesmo tempo, fruidos e limitados por parimetros definidos pela
propria sociedade (através de leis, tratados, convengdes, normas, regulamentos,
costumes, doutrina, jurisprudéncia, etc.) numa relagio juridica estabelecida onde
haverd, no minimo, o tangenciamento de direitos e interesses entre o tztular do bem
exclusivo, o Estado e toda a coletividade.

A existéncia dessa tensdo entre essas partes nio representa um aspecto
negativo, muito pelo contrério, demonstra a preserva¢io de um campo para aquisi-
¢do e frui¢do por parte dos titulares de direitos dessa natureza, a0 mesmo tempo em
que garante sangio para sua violagio e impde limites para o seu exercicio, estipulan-
do direitos e obrigages para o titular da propriedade industrial, para a coletividade
e para o préprio Estado, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tec-
nolégico e econdémico do Pafs.

Em brilhante sintese, Denis Borges Barbosa, tratando do tema “4 tensdo
constitucional quanto a Propriedade Intelectual’, contrapie os direitos de protegio
aos bens de propriedade industrial/intelectual (artigo 5° da Constituicio Federal,
incisos XXIX, XXVII e XXVIII) com o direito da livre concorréncia (artigo 1% inciso
IV e artigo Art. 170, IV, todos da Constituigio Federal.®

Ora, se hd uma relagio juridica entre titular de direito sobre um bem
imaterial, coletividade e Estacdo, nada mais justo que a prova, em especial a prova
pericial, preenchidos os requisitos de seu cabimento, possam servir como garantia
de preservagio da estabilidade das relagdes, o que, efetivamente, somente pode ser
preservado se esse direito 4 prova constituir-se insculpido dentro do devido processo
legal, consolidado constitucionalmente no artigo 5¢, LIV da CF, prevenindo o ar-
bitrio, o abuso de direito, o abuso de poder e outras formas de subversio a direitos.

[9] PEREIRA, Luiz Fernando C. “Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial — Aspectos
Processuais da Lei n. 9279/1996”, Revista dos Tribunais, 2006. p. 16: “Nio se duvida da
importincia de se tratar de forma apartada a tutela jurisdicional da propriedade industrial,
nio apenas para apontara demanda por tutelas diferenciadas, mas, especialmente, tutelas que
respondam 2 natureza especifica dos direitos envolvidos”.

[10] BARBOSA, Denis Borges. “Uma Introdug¢io i Propriedade Intelectual”. 2¢ ed. Ed.
Lumen Juris, 2003. pdgs. 93/94. “Ao contrério do que ocorria na nossa tradigio constitucional
até a Carta de 1946, a Carta de 1988 nio prevé alternativa a protegio das criagdes intelectuais
e tecnoldgicas sendo a restri¢io A concorréncia através da exclusiva”, citando ainda como
“outros elementos de tensdo constitucional” (...) a) A colisio entre a prote¢do dos interesses do
investidor e do criador e o principio do uso social das propriedades. b) A cldusula finalistica da
propriedade industrial. ¢) Os parimetros constitucionais de protegio i tecnologia, a autonomia
tecnoldgica e 4 cultura. d) As liberdades constitucionais de criagio artistica e de expressio”.



Os bens imateriais protegidos pela propriedade industrial atuam na co-
letividade, influindo diretamente na vida das pessoas, dentro de suas casas, no seu
trabalho, delimitando, muitas das vezes, o que se vé, como se vé e 0 que nio pode
ser visto, seja num ambiente, seja num espeticulo, num filme, no computador ou
no celular, intervindo, comprovadamente, no campo das liberdades e da autono-
mia da vontade, com cardter erga omnes, segundo regras territoriais especificas.

Portanto, dada a sua amplitude (e zensdo que provoca), a natureza ima-
terial dos bens de propriedade industrial nio pode significar um perigo para os
sujeitos expostos 4 sua existéncia, j4 que confere direitos de agdo inibitéria, inde-
nizatéria, dentre outros ao seu titular, atua no campo da autonomia da vontade e
liberdade da coletividade e, ainda subordina-se a0 Estado em condi¢des de espago,
tempo, exercicio de direitos e limitagdes, razio pela qual a realizagio da (devida)
prova pericial (artigo 156 do CPC) e da pericia complexa (artigo 475 CPC), pre-
enchidos seus respectivos requisitos, servird como garantia do devido processo legal,
prevenindo abusos, arbitrios e ilegalidades.

Em que pese o fato de o presente artigo nio pretender tratar do estudo
da obrigatoriedade ou nio da realizagio da prova pericial em demandas envolvendo
direitos de propriedade industrial, ¢ necessirio que seja realizada uma abordagem
minima sobre o tema, pois, antes de decidir a modalidade da pericia, dizendo-a
complexa ou nio, o magistrado deverd, com base no sistema posto, decidir se havera
ou nio a prova pericial e em seguida, justificar os fundamentos dessa decisio. Em
outras palavras, decide-se primeiro se haverd ou nio pericia; num segundo momen-
to, em sendo positiva a resposta, realiza-se a defini¢do de sua modalidade (pericia
- artigo 156 do CPC, pericia complexa — artigo 475 do CPC, ou, até mesmo prova
técnica simplificada — artigo 464 § 2°do CPC).

Parece-nos que a defini¢do da necessidade ou nio da prova pericial nos
¢ dada pela leitura conjunta dos artigos 156 e 464 § 1¢, incisos I, IT e III do CPC,
devendo ser realizada “quando a prova do fato depender de conhecimento técnico
ou cientifico”, nos termos do primeiro dispositivo legal supracitado, salvo se “ 7 - a
prova do fato ndo depender de conbecimento especial de técnico; I1 - for desnecessdria
em vista de outras provas produzidas; I11 - a verificagdo for impraticavel”, como defi-
ne o segundo dispositivo legal citado albures.

Assim, quando a prova sobre a guestio de fato depender de conheci-
mento técnico ou cientifico, sobressai a norma do artigo 156 do CPC e, com isso,
exclui-se, imediatamente, a proibitiva do inciso I do artigo 464 § 12, do CPC, res-
tando autorizada a realiza¢io da prova pericial', salvo alguma situagio pritica que

[11] BUENO, Cissio Scarpinella. Novo Cédigo de Processo Civil Anotado. 12 ed. Sio Paulo:



invoque a incidéncia do inciso III do artigo 464 § 12 do CPC, no caso de que a
prova se torne impraticdvel.

A duvida, porém, pode surgir se, tratando-se da hipStese de necessidade
de prova sobre guestdo de fato, reconhecidamente técnica ou cientifica (artigo 156 do
CPC), poderia ou nio o juiz indeferir a prova pericial, fundamentando-se no inciso
II do artigo 464 § 12 do CPC, ou seja, quando entender que a prova (pericial) seria
desnecessdria em vista de outras provas produzidas.

De fato, o legislador elencou no referido dispositivo uma hipétese se-
gundo a qual a pericia deverd vir a ser indeferida, guando for desnecessiria, diante
de outras provas produzidas, o que permitiria concluir que, em alguns casos, a luz
de outros elementos probatorios, questdes de fato que dependam de conhecimento
técnico ou cientifico, poderiam ser esclarecidas e bem entendidas, sem a realizagio
da prova técnica apta e hdbil para enfrentd-las.

Contudo, a interpretagio teleoldgica do disposto no artigo 156 do CPC
permite concluir que a determinagio de realizagio de prova técnica, no advento da
necessidade de esclarecimento sobre questdo de fato que dependa de conbecimento
técnico ou cientifico, seria cogente, no sentido de que, questdo (de fato) técnica on
cientifica se resolve através de pericia técnica ou cientifica, dando ao problema que
se pretende resolver um remédio adequado e correspondente, suficiente ao esclare-
cimento pretendido.

Para que essa interpretagio seja feita, contudo, o texto do inciso II do
artigo 464 § 1° do CPC teria, assim, uma eficdcia de interpretagio limitada e con-
dicionada a4 norma do artigo 156 do CPC (imperativa e cogente), prestigiando,
assim, a regra de que guestdo de fato técnica ou cientifica deve ser resolvida através
de pericia técnica ou cientifica, i exclusio de provas de qualquer outra natureza,
sob pena de o magistrado decidir o processo com base num elemento improprio on
inapto e que nio corresponda ao objeto da lide, empregando-lhe contorno diferen-
te de sua esséncia e natureza. Diante dessa interpretagio, afasta-se o risco de andlise
e decisdo com base na impressio pessoal de seu julgador, impede-se o arbitrio™ e, em

Saraiva, 2015. Pdg. 312 “O art. 464, caput e seu § 1° indicam as hipSteses em que é admitida
a prova pericial e os casos em que ela nio serd deferida, inovando, neste ponto, quando
comparados com o art. 420 do CPC atual. A disposi¢io também se harmoniza com o caput
do art. 156.

[12][ RECURSO ESPECIAL Ne 2002424 — SP: “6. No entanto, a questdo nio fica assim
resolvida, pois, mutatis mutandis, como dito no acérdio do recurso especial repetitivo
1.124.552/RS, julgado pela Corte Especial, o melhor para a seguranga juridica consiste em
nio admitir que matérias de fato ou eminentemente técnicas sejam tratadas como se fossem
exclusivamente de direito, resultando em deliberagbes arbitrdrias ou divorciadas do exame



tltima instincia, reduz-se a possibilidade de uma decisdo injusta, preservando ao
interessado, a realizagio da prova adequada no processo, na medida da tecnicidade
exigida para aquela prova.

Mas, entdo, qual seria a hipStese de indeferimento da pericia, com base
no inciso II do artigo 464 § 12, do Cédigo de Processo Civil? Quando a prova
pericial, necessdria para aclarar questdes de fato técnicas ou cientificas se tornaria
desnecessdria em vista de outras provas produzidas no processo, nos termos da refe-

rida disposigio legal?

Buscando um entendimento légico e que tenha como propésito o re-
conhecimento de harmonia para todo o sistema, podemos entender que a prova
técnica deverd ser indeferida, com base no artigo 464 § 12, II do CPC, tornando-se,
desnecessdria, em vista de outras provas técnicas produzidas, desde que estas outras
provas possuam natureza e cardter eminentemente técnico ou cientifico, como laudos
anteriormente realizados, provas técnicas ou cientificas consideradas em avaliagoes
de casos semelhantes, estudos cientificos de drgios ou entidades estabelecidas, pro-
vas técnicas emprestadas de outros processos (artigo 372 do CPC), etc., excluindo-
-se, desse rol (artigo 464 § 12, II do CPC), todo e qualquer tipo de prova que nio
se trate de prova técnica ou cientifica ou especialidade diversa da questdo de fato
investigada e, ainda, provas inaptas para dar a resposta e esclarecimento suficientes
para a questdo de fato controversa.

probatdrio do caso concreto. Naquele mencionado precedente, citou-se a abalizada doutrina
de Humberto Theodoro Janior advertindo que “o que de forma alguma se tolera é desprezar
0 juiz o laudo técnico para substitui-lo por seus préprios conhecimentos cientificos em torno
do fato [...]. Todo meio de convencimento, para ser util ao processo, tem de obedecer ao
respectivo procedimento legal de produgio dentro dos autos, sempre com inteira submissio
ao principio do contraditério. Quod non est in actis no est in mundo. Informes técnicos,
estranhos ao campo juridico, portanto, somente podem penetrar no processo por intermédio
de laudo pericial produzido na forma da lei, por perito regularmente nomeado para a diligéncia
probatdria. Ressaltou-se, ainda, que: a) cabe franquear as partes a produgio da prova necessdria
2 demonstragio dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa
e invasio do magistrado em seara técnica com a qual nio ¢ afeito; b) sem dirimir a questio
eminente técnica subjacente 4 juridica, uma ou outra conclusio dependerd unicamente do
ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideoldgica, por vez is cegas e
desprendida da prova dos autos - em nio raros casos, também, simplesmente inexistente; c)
nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valoragdes superficiais do julgador acerca de
questdes técnicas, matéria acerca da qual, em regra, deveria o magistrado se abster de manifestar
juizo de valor. Note-se o disposto naquele mencionado precedente: Porém, a meu juizo, para
a solugio da questdo, as “regras de experiéncia comum” e as “as regras da experiéncia técnica”
devem ceder vez & necessidade de “exame pericial” (art. 335, CPC), cabivel sempre que a prova
do fato “depender do conhecimento especial de técnico” (art. 420, I, CPC)”. (grifos nossos)



Assim, entendemos que nio basta apenas existirem outras provas técnicas
no processo, mas que, além disso, estas devem conter provas técnicas ou cientificas
compativess, suficientes e adequadas para o enfrentamento da questio de fato em
todos os aspectos de sua amplitude, sob pena de nio ser o caso de indeferimento
da pericia com base no artigo 464, § 1°, II do CPC, tal como restou decidido no
AREsp 2116147%, o qual resolveu questio atinente ao terrivel acidente ocorrido
na Cidade de Mariana (MG) em 5 de novembro de 2015.

Nessa oportunidade, em sede de agravo em recurso especial, durante li-
quidagdo de sentenga, o Superior Tribunal de Justi¢a negou o pedido para que a
prova pericial designada pela instincia inferior fosse indeferido com base no artigo
464, § 1°, I do CPC, fundamentando a decisdo no fato de que a prova constante
dos autos (que também possui natureza técnica), traria conclusoes apenas quanto
a degradagio do imével atingido pelo rompimento da barragem, mas seria inapto
para qualificar e quantificar os danos materiais e a atividade econémica, pelo que a
pericia técnica designada foi mantida.

A decisio diz que o dossié constante dos autos seria “suficiente para
constatar situagdo de degradagdo do imdvel dos embargados apds o rompimento da
barragem de Funddo, ndo sendo possivel, todavia, qualificar e quantificar as perdas
e danos materiais e de atividade econdmica, o que antoriza a produgio de prova peri-
cial para tal finalidade”, reconhecendo a necessidade da prova técnica, bem como

[13] “Quanto aos arts. 464, § 1o, II, do CPC/2015 e 186, 403, 927 ¢ 944 do CPC/2015,
extraem-se as seguintes razoes de decidir do aresto impugnado (e-STJ fls. 1.874/1.875): A
questdo reside em saber se a prova pericial, cuja produgio foi determinada, é necessdria ou nio
para apurar o dano alegado suportado pelo imével dos agravados a titulo de desvalorizagio
por forga do rompimento de barragem de minério de propriedade da agravante. A decisio
recorrida compreendeu que o dossié aplicado pela Cdritas Brasileira revela diagnéstico
realizado em campo, durante vistoria, suficiente para constatar situagio de degradagio do
imével dos embargados apds o rompimento da barragem de Fundio, nio sendo possivel,
todavia, qualificar e quantificar as perdas e danos materiais e de atividade econémica, o que
autoriza a produgio de prova pericial para tal finalidade. A paisagem antecedente mostra-se de
todo adequada, uma vez que os agravados requerem indenizagio pela desvalorizagio de imével
rural por for¢a do rompimento de barragem de minério de propriedade da agravante, e nio
por danos que os rejeitos de minério tivessem causado de forma direta ao imével rural. Perceba
que o dossié de Cdritas Brasileira (documento 49-51) nio é bastante em si para descortinar o
dano alegado suportado pelos agravados a titulo de desvalorizagio de imével rural, por forga
do rompimento de barragem de minério de propriedade da agravante. Assim sendo, a decisio
recorrida garante a realizagdo de prova pericial necessdria para qualificar e quantificar as perdas
e danos dos bens materiais e atividades econdmicas que os agravados alegaram ser vitimas. A
atribui¢do do custeio da prova pericial para a agravante tem por justificativa o fato de que os
agravados sio consumidores e hipossuficientes, litigam sob o palio da justi¢a gratuita, sendo
notdria a falta de peritos cadastrados no Sistema AJ para realiza¢io de pericias complexas na
cidade de Mariana, e que a inversio do dnus da prova jd foi deferida (...).”. (grifos nossos)



a natureza e vulto do evento, para que fosse mantida a determinagio de realizagio
de pericia complexa.

Isso nio significa, porém, que outras provas produzidas nio devam ser
valoradas pelo magistrado, mas apenas confirma que a regra geral para a solugio
de questdo de fato que dependa de conhecimento técnico-cientifico deve ser ainda
aquela prevista no artigo 156 do CPC, somente podendo ser esta indeferida caso
existam no processo outras provas (técnicas) que fornegam respostas suficientes
para o seu total esclarecimento, quando af sim se enquadraria a previsao do artigo

464, § 1°, II do CPC, observadas, ainda, as hipdteses previstas nos seus incisos I e
I11.

O que nos parece determinante para a realizagio ou nio da prova peri-
cial (tratando-se ou nio de direitos de propriedade industrial) é saber se a questio
de fato depende ou nio de conhecimentos técnicos ou nio. Se a resposta for afir-
mativa, temos como imprescindivel a prova pericial; caso a resposta seja negativa,
esta poderd nio deverd ser realizada. O sistema do Cédigo de Processo Civil, tem
solugdes diferentes para pericias, conforme a sua complexidade, fornecendo prova
técnica simplificada (artigo 464 § 2° do CPC), para questdes de baixa complexida-
de, pericias regulares (artigo 156 do CPC), para questdes comuns, que envolvam
uma especialidade e, por fim, pericias complexas (artigo 475 do CPC), para casos
que demandem mais de uma especialidade da ciéncia ou dentro de um campo es-
pecifico dela. Assim, nio é a complexidade maior ou menor da questio de fato que
define se a prova pericial possa ou nio ser dispensada, e, sim, a necessidade ou nio
de apresentagio de uma resposta técnico-cientifica ao problema, uma vez que a lei
processual fornece ferramentas adequadas para que toda questio técnica seja resol-
vida por pericia, sejam elas de pequena, média ou complexa natureza.

Apesar desse entendimento, doutrina e jurisprudéncia tém caminhado
no sentido de que, em alguns casos, a prova pericial, em ag¢des envolvendo direitos
de propriedade industrial, poderia ser dispensada, por uma série de fatores como
em razio de sua desnecessidade em vista de outras provas produzidas, em virtude
de eventual menor complexidade da questdo técnica especificamente discutida, ou
mesmo, com fundamento no principio do livre convencimento ou persuasio racional
do juiz".

[14] STJ - RESP 1721231 / RS(...) 3. “O STJ tem entendimento firmado no sentido de que
nio hd cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessdria a produgio de prova
ou suficientes as j4 produzidas, mediante a existéncia nos autos de elementos bastantes para
a formagio de seu convencimento. 4. Sabe-se que, no sistema da livre persuasio racional, o
juiz é o destinatdrio final da prova, cabendo-lhe decidir quais elementos sio necessdrios para
o julgamento, ante sua discricionariedade de indeferir pedido de produgio de provas ou
desconsiderar provas inuteis, consoante o teor dos artigos 130 e 131 do CPC/73 (arts. 370



Dessa forma, segue prevalecendo na literatura e nos tribunais o enfoque
mais amplo sobre as hipSteses que permitiriam a dispensabilidade da prova pericial
em temas relacionados a propriedade industrial, reservando a prova técnica somen-
te para questdes mais complexas, como o sdo, por exemplo, as pericias em agdes de
nulidade e de contrafagio sobre patentes de invengdo.

Jd no caso de agées envolvendo marcas, patentes de modelo de utilidade e
desenhos industriais, sob o argumento da menor complexidade das questées de fato
debatidas, tem-se visto um maior ndmero de decisdes dispensando a realizagio da
prova pericial, com fundamento no lzvre convencimento do magistrado na aprecia-
¢do do conjunto probatdrio constante do processo.

Por fim, nos conflitos envolvendo alegagdes de violagdo a trade dress” e
acusagdo da prética de atos de concorréncia desleal, por possuirem esses um maior
grau de proximidade de questdes de fato, os tribunais tém determinado a realizagio
de pericia técnica a fim de apurar os contornos reais de sua ocorréncia, dada “as

sutilezas que podem separar a concorréncia desleal da legitima pritica competitiva”
(REsp 1591294/PR).

3. PERICIA COMPLEXA

O atual artigo 475 do CPC (Lei 13.105/15), repetindo os termos do ar-
tigo 431-B do cédigo processual anterior (Lei 5869/73, com redagio dada pela Lei
n°10.538/01), de forma simples e objetiva, define que “tratando-se de pericia com-
plexa que abranja mais de uma drea de conhecimento especializado, o juiz poderd
nomear mais de um perito, e a parte, indicar mais de um assistente técnico”.

e 371 do CPC/2015). 5. Hipdtese em que o acérddo recorrido concluiu ser “desnecessdria a
produgio de prova, tanto pericial quanto oral, pois suficiente ao julgamento da lide a pericia
constante dos autos” (fl. 779, e-STJ)”. (grifos nossos)

[15] RECURSO ESPECIAL Ne¢ 1.778.910 - SP. USO INDEVIDO DE MARCA.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS).
COMPARACAO NECESSIDADE DE PRODUCAO DE PROVA TECNICA. ACORDAO
RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVACAO DAS EMBALAGENS
DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO A PRODUQAO DE PROVA. 1. A
fim de se concluir pela existéncia de concorréncia desleal decorrente da utilizagio indevida
do conjunto-imagem de produto da concorrente ¢ necessiria a produgio de prova técnica
(CPC/73, art. 145). O indeferimento de pericia oportunamente requerida para tal fim
caracteriza cerceamento de defesa.2. Recurso especial provido.



Para melhor compreensio do instituto, pode-se dizer que a realizagio
da pericia complexa gira em torno da natureza da questio de fato a ser examinada,
ou seja, em sendo complexo o fato que depender da realizagio de pericia (técnica/
cientifica), natural que mais de uma especialidade (técnica/cientifica) seja deman-
dada, com o objetivo de auxiliar o juiz em sua decisio. Ou seja, se o fato é comple-
x0, 0 desmembramento de seus elementos constituintes por especialidades, para
andlise de especialistas (divisio em partes) pode ser um caminho muito frutifero
para a melhor compreensio do caso pelo juiz (entendimento do todo), pelo que,
a realizagdo da pericia complexa exsurge como uma ferramenta apta e eficaz para o
enfrentamento e elucidagio da guestdo do fato complexo.

H4, assim, uma ligagio direta (e logica) entre guestio de fato e a especia-
lidades necessdrias para realizar o seu esclarecimento, podendo o juiz nomear mais
de um perito para esse fim, caso faltem ao expert nomeado conhecimento técnico/
cientifico nas 4reas do conhecimento invocadas. Nesse sentido, excelente a obser-
vagio de Ada Pellegrini Grinover'®, quando, tratando do tema da pericia complexa,
discorre sobre a conexdo entre a guestdo de fato (enquanto matéria a ser examinada
no processo) e especialidade (enquanto ferramenta apta para examinar a questio
de fato no processo).

Muito interessante a visio de Teresa Arruda Alvim Wambier e Luiz Ro-
drigues Wambier, quando destacam que, além das especialidades técnicas ou cienti-
ficas, em si, a pericia complexa pode ser compreendida em duas modalidades distin-
tas: (i) a pericia que, pela sua natureza, envolva a necessidade de laudos de diferentes
dreas da ciéncia, como Medicina, Engenharia, Contabilidade, etc. e (ii) a pericia
que, embora realizada dentro da mesma drea do conbecimento ou do saber humano,
exija a especialidades dentro desse campo desse campo, como, p.ex., quando, para
a solugdo de uma Gnica questdo de fato complexa no segmento da Engenharia, po-
dem ser demandadas especializa¢es sobre aspectos técnicos ou cientificos em mais
de uma de suas subdreas, como a Engenharia Mecinica, a Engenharia Quimica, a
Engenharia Elétrica, etc. (2002, WAMBIER ¢ WAMBIER, piginas 58/62, apud
GRINOVER, op. cit., 2007, pdg. 8), situagdo que parece muito bem aplicivel a
pericias envolvendo propriedade industrial, como serd visto adiante.

[16] GRINOVER, Ada Pellegrini. Prova Pericial: Conhecimento Técnico Especializado
e Pericia Complexa, publicado na Revista da Propriedade Industrial ne 89 (Jul/Ago 2007),
pdg.7: “Nio raro a especialidade se une a questio de fato, isto ¢, a abrangéncia de diferentes
especialidades a demandar, correlatamente, a intervengio de diferentes técnicos, especialistas
em diferentes matérias. Alids, uma coisa estd ligada a outra: matérias que no passado estiveram
atribuidas a um mesmo especialista geraram, por sua complexidade, o surgimento de novas
especialidades. Foi assim na Medicina, no Direito e nas demais dreas do conhecimento e da
técnica...”



Preenchidos os requisitos, ou seja, em se tratando do caso em que a gues-
tdo de fato a ser resolvida no 4mbito do processo dependa da atuagio que abranja
mais de uma 4rea de conhecimento especializado, entendemos que a realizagio da
pericia complexa nio se trata de uma mera facultas agendi do juiz, devendo ser reali-
zada sempre que surja a necessidade de esclarecimento técnico/cientifico, tratando-
-se do direito 4 realizagio da prova e ao devido processo legal', inseridos, portanto,
no dmbito das garantias do dzreito processual constitucional®.

Essa posi¢io doutrindria, que coloca o direito & prova pericial (por se
tratar de questdo técnica, artigo 156 CPC) no 4mbito do devido processo legal e, por
conseguinte, no patamar do direito processual constitucional, conduz a conclusio
de que, no mesmo sentido, em se tratando de guestdo complexa (tratando-se de
tema que demande conhecimento técnico ou cientifico), devem ser conjugadas as
disposi¢des do artigo 156 CPC com as disposi¢oes do artigo 475 CPC, para que,
uma vez preenchidos os requisitos, também seja obrigatdria a realizagdo de pericia
complexa, sob pena de invalidade®.

Embora seja um tema que provoque muitos debates, boa parte da dou-
trina e da jurisprudéncia entende que a realizagio da prova pericial em agdes envol-
vendo a propriedade industrial seria dispensdvel, em especial, quando nio comple-
xas as questdes de fato envolvidas, entendendo que a realizagio da prova técnica

[17] artigo 5° CF- “Todos sio iguais perante a lei, sem distingio de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a inviabilidade do direito a
vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca, a propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV, da
Constituigdo Federal de 88- ninguém serd privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido
processo legal”.

[18] DINAMARCO, Cindido Rangel. DOS LIMITES DA LIBERDADE JUDICIAL NA
ESCOLHA DO PERITO E DA PERICIA COMPLEXA. Revista da ABPI - Ne 89 — JUL/
AGO 2007, p. 50. “O presente capitulo desenvolve-se na nobre e elevadissima seara processual-
constitucional do direito & prova, do direito ao processo e ao due process of law e da solene
promessa constitucional de ministrar tutela jurisdicional adequada a quem tiver direito a ela
(acesso a justica — Const., art. 52, inc. XXXV). Todos esses temas e aspectos remontam ao
direito processual constitucional, no qual residem todos esses principios e garantias e de onde
promanam luzes suficientes para aclarar o que talvez no plano infraconstitucional pudesse ser
menos claro, ou para eliminar de vez eventuais duvidas levantadas contra a mens do préprio
direito infraconstitucional”.

[19] GRINOVER, Ada Pellegrini. Prova Pericial: Conhecimento Técnico Especializado e
Pericia Complexa, publicado na Revista da Propriedade Industrial ne 89 (Jul/Ago 2007), p.73.
“Na eventualidade de nido ser determinada a realizagio da pericia complexa, qual a eficdcia
probatdria do laudo pericial? R. Por violagio do direito 4 prova e pela negativa de vigéncia ao
disposto nos artigos 135 e 431-B do CPC, o laudo padecerd de invalidade, nio sendo apto a
servir de fundamento para a sentenga que decidir a controvérsia em questio”. (grifos nossos)



seria cabivel apenas nos casos em que a complexidade das questdes de fato assim o
exigirem.

Entendemos aqui que a obrigatoriedade da realizagdo da prova pericial
(e, por conseguinte, da prova pericial complexa, quando for o caso) estd em per-
feita sintonia com a garantia constitucional do devido processo legal, reforgada, por
exemplo, pelas razdes que levaram o legislador a realizar a redagio do artigo 371
do CPC/15, que alterou substancialmente a redagio do artigo 131 do CPC/73%,
suprimindo o termo “livremente”, para fixar, em terminologia mais objetiva e as-
sertiva, que “O juiz apreciard a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido e indicard na decisdo as razdes da formagio de seu
convencimento”, como que reforgando a as razdes do julgamento da causa, as pro-
vas constantes dos autos, reforgando o dever de adstrigdo do juiz as provas constantes
dos autos, o que, por conseguinte, afasta o risco de decisoes realizadas com base em
impressoes pessoais ou razdes externas ou aleatdrias a discussio travada nos autos.

Além do exemplo citado, nos casos de propriedade industrial, podemos
ainda justificar a obrigatoriedade da realizagdo da prova pericial em razio da ne-
cessidade especifica de delimitagio de direitos e obrigagoes, considerando a sua
natureza imaterial e a tensdo que provoca entre a liberdade/autonomia da vonta-
de versus o direito de exclusividade do titular sobre os bens imateriais, como visto
anteriormente.

Conforme preceitua o § 12 do artigo 156 do CPC, “os peritos serdo no-
meados entre os profissionais legalmente habilitados e os drgios técnicos ou cientificos
evidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao gual o juiz estd vincula-
devid, t t adastro mantido pelo tribunal ao qual td la
do”, devendo possuir, assim, conhecimento técnico-cientifico para atuar na resolu-
¢do da questdo controversa dos autos®.

[20] Art. 131 do CPC/73. “O juiz apreciard liviemente a prova, atendendo aos fatos e
circunstincias constantes dos autos, ainda que nio alegados pelas partes; mas deverd indicar,
na sentenga, os motivos que Ihe formaram o convencimento”.

[21] REsp 1726227/SP: 1. “A prova pericial ¢ meio probatério destinado a apurar a ocorréncia
de fatos para os quais ¢ imprescindivel o conhecimento de premissas técnico-cientificas nio
disponfveis a0 conhecimento do homem comum. 2. O conhecimento técnico-cientifico &,
portanto, essencial ao perito, que deverd assumir o encargo com imparcialidade, atendendo
os deveres e responsabilidades legalmente estabelecidos (art. 146, 147 ¢ 422 do CPC/1973).
3. A auséncia de conhecimento técnico compativel com o objeto a ser periciado impde ao juiz
da causa a promogio, de oficio, de sua substituigio. 4. O conhecimento juridico, ainda que
especializado e aprofundado no 4mbito do direito autoral e de propriedade industrial, nio
asseguraa peritanomeada o conhecimento necessirio para apurar a similitude ou dessemelhanga
entre equipamentos eletronicos, que envolve a composi¢io fisica e o funcionamento e a
programagdo dos dispositivos, fatos essenciais para configurar a contrafagio alegada. 5.
Recurso especial provido”. (grifos nossos)



No caso de pericia complexa, a exigéncia deve ser observada ainda com
maior rigor, na medida em que vérias especialidades sio chamadas a atuar de forma
sinérgica na produgio da prova, seja quando atuarem simultaneamente em grandes
e diferente dreas da ciéncia e do conhecimento, seja quando, dentro de um campo
s6 da ciéncia, as especialidades se dividam em subdreas da mesma matéria, exigindo
comprovado conhecimento-técnico para todas elas.

Ainda no campo da pericia complexa, esse rigor impede que o perito no-
meado se valha de auxiliares com conhecimentos em outras 4reas de especializagio
para a elaboragio do laudo, “isso porque todos os peritos envolvidos na realizagio da
pericia complexa devem atender os mesmos deveres e se sujeitar as mesmas responsa-
bilidades, gozando do mesmo status juridico de perito expert da confianga do Juizo.

4. PERICIA COMPLEXA NA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Também na seara dos direitos de propriedade industrial, quando as gues-
tées de faro dependerem de conhecimento técnico-cientifico, a pericia técnica deve-
rd ser realizada; em se tratando de investigagdo técnica ou cientifica para elucidagio

[22] REsp 1726227/SP: No caso dos autos, verifica-se que a pericia a ser realizada tem
por objetivo verificar a existéncia de identidade nos equipamentos produzidos pelas partes
litigantes, o que certamente envolve conhecimentos técnicos especializados considerados
essenciais para a solu¢do adequada do litigio, por ocasido do provimento da primeira apelagio,
que anulou a primeira sentenca._Alids, o acérdio recorrido ainda foi expresso no sentido de
que a pericia dos autos seria complexa, acrescentando que, por isso, a perita nomeada teria se

valido “de auxiliares com conhecimentos em outras dreas para a elabora¢io do laudo” (e-STJ, fl.
429), apesar de concluir que isso “ndo implica em falta de capacidade técnica para a elaboragio

da pericia” (e-STJ, fl. 429). Contudo, essa conclusio do Tribunal a quo nio encontra respaldo

no regramento estabelecido para a utilizagdo das provas periciais, especialmente no caso de
reconhecimento da complexidade da pericia, quando o objeto da produgio de prova depende
de mais de um ramo de conhecimento cientifico. Nessas situacées, admite o art. 431-B do
Cédigo de Processo Civil de 1973 (art. 475 no CPC/2015) a nomeagio pelo juiz da causa de
multiplos peritos ou de uma equipe multidisciplinar que deverd produzir a prova. Veja-se que,
ainda nesses casos, a lei ndo admite que a indicagio dos demais peritos seja terceirizada, pois
nio hd previsio para que o perito “subnomeie” auxiliares de outras dreas do conhecimento;
essa nomeagdo, quando necessdria, caberd ao juiz. Isso porque todos os peritos envolvidos
na realizagio da pericia complexa devem atender os mesmos deveres e se sujeitar s mesmas
responsabilidades, gozando do mesmo status juridico de perito expert da confianca do Juizo.




de guestdo de faro, em mais de um campo do conhecimento, tem-se que a pericia
complexa deverd ser realizada.

Depois dos estudos realizados sobre os temas preliminares, nos é per-
mitido a0 menos conjecturar que até uma agio movida em razio de violagio de
marca registrada possui questio de fato técnico-cientifica minima, comparativa
dos signos, capaz de justificar a realizagio de prova pericial, ainda que na forma de
prova técnica simplificada (artigo 464 § 2°, CPC).

Mesmo para o argumento de que para a andlise de contrafagio de marca,
0 juiz poderia realizar o julgamento com base na sua prépria experiéncia comum,
enquanto consumidor ou por se tratar de uma questido de menor complexidade,
imagina-se que este fard a comparagio direta, marca x marca, para aferir eventual
conflito.

Todavia, escapard dessa andlise comum (enquanto consumidor) o le-
vantamento completo de todas as marcas existentes registradas perante o INPI e
que possuam grafia e fonética idénticas ou aproximadas, para a mesma classe e para
classes afins, restando prejudicada a apuragio necessiria/indispensivel para decidir
quanto 2 forga ou dilui¢io dos signos em cotejo. Ainda que se trate de uma singela
agio de violagdo de marca registrada, considerando essas referéncias técnicas cita-
das, ndo deveria estar o juiz assistido por um perito para decidir? Como poderd o
magistrado decidir se a marca em cotejo ¢é forte, fraca ou diluida, sem possuir em
mios elementos que lhe confiram a exata percepgio da distincia (grifica, fonética
e ideoldgica) das demais marcas registradas de terceiros, perante o INPI? Sem essa
prova técnica em mios, estard o juiz julgando a causa a luz do principio da isonomia
ou estard decidindo com base na sua impressio pessoal?

E, mais, dependendo das especialidades questionadas, surgird a neces-
sidade de realizagio de andlises semidtica, semioldgica e/ou linguistica de termos,
pesquisas de mercado, pesquisas junto a concorrentes, pesquisas junto a consumido-
res, levantamento e apresentagdo de relatorios de marcas registradas perante o INPI,
com o devido filtro e andlise das marcas e classes idénticas e afins e que possam
demonstrar colidéncia ou convivéncia pacifica. A¢des dessa natureza, que possuam
mais de uma especialidade a ser investigada, devem norteadas pela realizagio de
pericia complexa?

Se considerarmos possiveis teses de defesa do réu numa agio dessa natu-
reza, como o uso legitimo do signo questionado em razio do seu carditer genérico,
comum ou diluido, ou, até mesmo a impossibilidade de confusio do consumidor
em razio de sua especializagio ou em virtude de diferentes publicos para as marcas
comparadas, abre-se af uma enormidade de guestdes de fato que deveriam ser apu-



radas através de prova pericial/prova pericial complexa, ensejando a realizagio de
pesquisas de mercado para aferi¢io da impressio do publico sobre as marcas, pesqui-
sas de mercado aptas para apurar a especializagio dos consumidores e/ou pesquisas
de mercado para andlise dos segmentos para os quais as marcas sio voltadas, com o
fim de apurar se existe ou nio possibilidade de confusio ou de convivéncia pacifica.

Na seara da andlise de questdes de concorréncia, nio raro, empresas fa-
bricantes de pegas originais promovem demandas em face de fabricantes de pegas de
reposigdo, alegando, na mesma agio, violagdo a marcas, patentes, desenhos indus-
triais e até mesmo ao seu t7ade dress, reclamando o pagamento de royalties retro-
ativos, indenizagdes e propondo a regularizagio das supostas infragdes cometidas,
mediante a celebragio de um contrato com pagamento de valor mensal fixo, tudo
isso no bojo de uma agio judicial, muitas vezes acompanhada de liminares de proi-
bi¢io de uso e de outras medidas inibitdrias e/ou coercitivas, com eficdcia imediata.

Numa s6 demanda, o fabricante de pegas de reposi¢io chega a ser acu-
sado de violagdo de um, mais de um, ou de todos esses objetos a0 mesmo tempo,
situagio cldssica que demandaria a atuagio de pericia complexa, para que todas es-
sas subdreas da propriedade industrial possam fornecer respostas técnicas ao juiz
da causa sobre a licitude ou licitude da conduta quanto a cada um desses direitos,
sem que a impressdo da acusagio de violagio de conjunto de bens possa desviar o
julgador da especialidade e independéncia de cada drea do conhecimento que deva
ser visitada, no caso, marcas, patentes, desenhos industriais e trade dress.

Apesar do aspecto comum que os une (todos sio direitos da proprieda-
de industrial), individualmente, tratam-se de institutos que protegem direitos di-
ferentes, com prazos de validade diferentes, protegidos de diferentes formas e que,
por essas razdes, demandam pericias especializadas para cada objeto, na forma de
pericia complexa.

Ainda que um tnico profissional seja designado para a pericia, nos mol-
des dos estudos realizados, este deverd comprovar especializagio para cada segmento
referente aos objetos investigados, podendo ser nomeado mais de um perito caso lhe
falte alguma ou algumas especializagdes para os objetos da anilise técnica. Além
dessas dreas, considerando a possibilidade de pesquisas de mercados, confrontando
os segmentos de fabricantes de pegas originais e pegas de reposi¢io, além das espe-
cialidades mencionadas, um ou mais peritos podem ser nomeados especificamente
para pesquisas e/ou andlises de mercado, incluindo, estudo de préticas concorren-
ciais, ptblico consumidor, vendas e faturamento, dentre outras especialidades. Na
realidade, o caso concreto € que especializard a pericia.



Dessa forma, como demonstrado, a pericia complexa, na seara da pro-
priedade industrial, ndo situa-se no 4mbito de alternativo das provas que as partes
ou o juizo possam produzir no processo, emergindo, conforme o caso, como 77-
prescindivel ao esclarecimento dos pontos controversos da causa, no caso concreto,
a partir dos quais deverio ser definidas as pericias especializadas, cabendo aos sujei-
tos processuais a identificagio de todas as questoes de fato a serem resolvidas, para
que sejam realizadas as pericias correspondentes.

5. CONCLUSAO

Conclui-se que a prova pericial ¢ uma garantia inerente ao devido processo
legal, ao contraditorio e a ampla defesa (artigo 5, LIV e LV da CF), devendo ser
realizada quando a prova depender de conhecimento técnico (artigo 156 do CPC);
quando o ponto controvertido for de menor complexidade, cabe, ainda, a realizagio
da prova técnica simplificada (artigo 464 § 2°, CPC) e, finalmente, tratando-se de
questdo de fato que possua natureza complexa, deverd ser realizada a pericia com-
plexa (475 do CPC), devendo ser indeferida nas hipdteses do artigo 464, caput, do
CPC§ 1°, incisos I, IT e III.

Apesar da doutrina e da jurisprudéncia estarem mais propensas a admitir
a dispensa da prova pericial em casos envolvendo direitos da propriedade indus-
trial, este trabalho propde uma leitura que reconhece a natureza eminentemente
técnica daqueles direitos, pelo que, seu exame impde sempre, ainda que minima-
mente, nos casos mais simples, a realizagio de prova técnica simplificada, pericia
técnica ou pericia complexa, sem prejuizo de que, em tltima instincia, o juiz viesse
apenas a ser assistido em suas decisdes por um perito.

Esse entendimento reforga a adstri¢do do juiz a prova dos autos e, por
conseguinte, afasta ou pelo menos diminui o risco de que a decisio de questdes ati-
nentes aos direitos de propriedade industrial sejam tomadas em razio de impressio
pessoal do julgador, sintonizando sua visio com aspectos técnicos intrinsecos e ex-
trinsecos de natureza técnica, aproximando-o da tensdo que falamos sobre direito
de propriedade exclusiva em face de direitos de liberdade e inerentes 4 autonomia
davontade, considerando ainda, a disposi¢do constitucional da parte final do artigo
59, XXIX da CF (cldusula finalistica), que condiciona esses direitos de propriedade
industrial ao interesse social e 0 desenvolvimento tecnolégico e econdémico do Pais.



Portanto, nessa linha de percepgio, considerando a aproximagio do Cé-
digo de Processo Civil de 2015 aos principios da Constitui¢do Federal, o que se
depreende especialmente na leitura dos doze primeiros artigos da lei processual,
bem como a redagio do artigo 371 do CPC/15, que alterou substancialmente a
redagio do artigo 131 do CPC/73, entendemos que ao decidir uma causa de pro-
priedade industrial, o magistrado deve deter a percepgio exata dos limites técnicos
e da repercussio que o caso especifico terd frente as partes e frente a coletividade,
razio pela qual, a assisténcia de um técnico no assunto torna-se cogente, nio em
razdo da complexidade maior ou menor do direito, mas de sua natureza juridica.

Em vista do exposto, a pericia complexa assume, portanto, papel dife-
renciado nessa matéria, nio s6 em razio das maltiplas especialidades que um tema
de propriedade industrial possa vir a exigir para solucionar questdes controversas
em juizo, mas, também, em razio da repercussio da decisio judicial no 4mbito dos
direitos tutelados.
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PARODIA DE MARCAS E PARASITISMO

Wilson Pinheiro Jabur!
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1. INTRODUCAO

A marca é uma das espécies dos sinais distintivos, aqueles elementos fo-
néticos ou visuais, aplicados na designagio de pessoas ou empresas, produtos ou
servigos, a fim de distingui-los e de permitir ao publico reconhecé-los®.

Trata-se de um instrumento econdmico que confere ao seu titular o di-
reito de uso exclusivo de determinado sinal em relagio a certos produtos ou servi-
¢os, nos territérios em que buscou e obteve essa exclusividade, quer por registro,
quer por uso, conforme a legislagio daquele pafs o determine.

[1] Wilson Pinheiro Jabur - sécio de Salusse, Marangoni, Parente e Jabur Advogados.
Mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de Sdo Paulo (USP);
Advogado, agente da propriedade industrial, drbitro e mediador em Sio Paulo; Diretor da
Camara de Nomes de Dominio do Centro de Solugio de Disputas da Associagdo Brasileira da
Propriedade Intelectual (CSD-ABPI). Contato: w.jabur@smabr.com

[2] “Os sinais distintivos podem ser definidos como os meios fonéticos ou visuais,
particularmente as palavras ou imagens, aplicados na vida econdmica e social na designagio
das pessoas ou empresas, assim como nos produtos ou servigos que elas fornecem, a fim de
distingui-los ¢ de permitir ao publico reconhecé-los”, tradugio livre de Paul Mathely, Le
droit frangais des signes distinctifs, Paris: L.].N.A., 1984, pdg. 03. No original: «Les signes
distinctifs se définissent comme étant des moyens phonétiques ou visuels, particulicrement des
mots ou des images, qui sont appliqués, dans la vie économique et sociale, a la désignation des
personnes et des entreprises, ainsi que des produits oun service qu'elles fournissent, afin de les
distinguer et de permettre au public de les reconnaitre».
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No Brasil, a Lei n° 9.279/1996, chamada de Lei da Propriedade Indus-
trial (“LPI”) assegura a propriedade da marca a quem a registrar, assegurando tanto
o seu uso exclusivo® em todo o territdério nacional (art. 129), quanto o direito de
“zelar pela integridade material ou reputa¢ao” da marca (art. 130, inc. III).

Da dicgdo do inc. IIT do art. 130 depreende a doutrina que o legislador
buscou proteger o titular contra a diluigio da marca, preservando a unicidade, a
reputagio e a consisténcia no uso do sinal.

O titular da marca, contudo, deve tolerar certos usos, nio podendo, znzer
alia, “impedir a citagio da marca em discurso, obra cientifica ou literdria ou qual-
quer outra publicagio, desde que sem conotagio comercial e sem prejuizo para seu
cardter distintivo” (art. 132, inc. IV).

Este dispositivo contempla hipéteses do que parte da doutrina conven-
cionou chamar de “parédia de marcas” a semelhanga do conceito de parddia, in-
vocado no art. 47 da Lei n2 9.610/1998, a chamada de Lei de Direitos Autorais
(“LDA”), que indica serem “livres as parifrases e parédias que nio forem verdadei-

ras reprodugdes da obra origindria nem lhe implicarem descrédito”.

Traz a LDA a vedagio ao descrédito como grande limitador das parddias
(além, claro da vedagdo a simples reprodugio®), ao passo que a LPI demandari,
além da auséncia de conotagio comercial, igualmente restar ausente o risco de pre-
juizo ao cardter distintivo do sinal parodiado.

O objeto deste artigo serd, portanto, analisar a chamada “parédia” de
marcas, tragando diferengas entre os usos que devem ser tolerados pelo titular da
marca, daqueles usos que a doutrina repudia a luz da teoria da dilui¢do, enqua-
drando-os como atos de parasitismo, dentro da concorréncia parasitdria, sub-ramo
da concorréncia desleal, como serd visto a seguir. Para tanto, insta antes analisar a

[3] Esta exclusividade estd limitada pelo principio da especialidade, que corresponde “a esfera
dentro da qual se aplica a protegdo conferida 3 marca. De acordo com este principio, o sinal
registrado como marca terd amparo legal apenas para determinados produtos ou servigos,
idénticos ou similares aquele a que se destina a protegdo conferida, dentro de determinado
segmento comercial ou industrial, e nio todo o setor ou mercado.” (Aurélio Wander Bastos,
Diciondrio brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 1997, verbete “principio da especialidade”, p. 219). Apenas haverd protegio
especial, em todos os ramos de atividade para aquelas marcas tidas como de alto renome.

[4] Ascensio assevera que “a parédia nio pode limitar-se a0 mero aproveitamento do tema
anterior. Tem de se apreciar o seu préprio grau de criatividade, para julgar daquilo a que se
’”, dando a obra anterior o tema, mas sendo a parédia
uma “criagio pega por pega de que resulta um novo conjunto”. José de Oliveira Ascensio,
Direito Autoral, 22 ed. ref. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pp. 65/6.

chama o ‘tratamento antitético do tema



teoria da dilui¢do das marcas e divisar os conceitos de parasitismo, concorréncia e
aproveitamento parasitdrio.

2. DILUICAO DE MARCAS

A teoria da dilui¢do de marcas foi inicialmente concebida para proteger
a fama e qualidades atreladas a marcas que gozam de reputagio e certo grau de no-
toriedade, contra tentativas de um terceiro que busca se valer de uma aproximagio
com uma marca afamada e seu alto poder de venda. Outro aspecto protegido por
esta teoria seria a consisténcia do uso do sinal, na medida em que o consumidor fixa
mentalmente a imagem da marca e o uso de outra forma por terceiro pode atrapa-
lhar essa percepgio do consumidor, af também abrangida a teoria da unicidade,
aplicdvel especialmente aquelas marcas fantasiosas ou altamente distintivas, como
serd visto abaixo.

Assim, busca-se resguardar a unicidade, a reputagio e a consisténcia no
uso das marcas, ou, de outra forma, a integridade material e moral de um sinal
distintivo. O Instituto Dannemann Siemsen em seus Comentdrios A Lei de Pro-
priedade Industrial esclarece:

A unicidade porque, se um sinal ¢ tnico, tinica serd a fonte que sobreviverd
a mente do consumidor. A reputagdo porque ¢ o conceito do sinal no mer-
cado que atraird ou afastard o consumidor leigo ao efetuar a sua primeira
compra, e que cativard ou ndo a sua fidelidade. A consisténcia no uso porque
muitos consumidores fixam na memdria a imagem fotogréfica de uma mar-
ca, sendo certo que o uso de configuragdes diferentes para um mesmo sinal
dificulta sua lembranca ou confunde o publico. Esses trés elementos, por-
tanto, influenciam diretamente o poder de venda da marca e, consequente-
mente, o seu valor no fundo de comércio da empresa.®

Nos Estados Unidos, a doutrina evoluiu para identificar trés formas de
dilui¢do: a ofuscagio (blurring), a maculagio (tarnishment) e a adulteragio de mar-
ca.

[5] Comentirios a Lei de Propriedade Industrial, 32 ed., rev. e atual., Rio de Janeiro:
RENOVAR, 2013, p. 317.



O blurring pode ser entendido como a diminuigio da distintividade da
marca decorrente da dilui¢do do sinal em razio do seu uso em outros produtos,
ainda que nio concorrentes. Traduzido como a ofuscagio, refere-se a usos que atin-
gem a forga distintiva do sinal, violando sua integridade material, a partir do mo-
mento em que uma expressio passa a identificar produtos de fontes diversas, o que
termina por se refletir em seu préprio poder de venda, reduzindo-o.

Um exemplo poderia ser a utilizagio da mesma estilizagio da conhecida
marca italiana de artigos de luxo PRADA por uma empresa de ramo distinto como
o comércio de mdrmores:

Neste exemplo, ainda que nio tenha a marca italiana obtido o reconheci-
mento de alto renome, entende-se presente o risco de diluigdo, por ofuscagio, dada
a reprodugdo da mesma estilizagio (grafia). Diferente poderia ter sido a solugio se
a marca junior tivesse outra estilizagdo, ndo associdvel a conhecida marca e, entdo,
plenamente aplicdvel o principio da especialidade, que limita a protegio em relagio
aos produtos e servigos em rela¢io aos quais foi obtida protegdo. Tanto ¢é assim,
que convivem com os registros da empresa italiana, diversos outros para a também

marca PRADA da Companhia Metaltrgica Prada®.

Outro exemplo, caso nio se tratasse da mesma empresa, poderia ser o da
loja de materiais de escritério KALUNGA e o comércio de gado nelore, como ilus-
trado nos logos abaixo reproduzidos que se utilizam da mesma grafia para a marca:

[6] V., por exemplo, 0s registros nos 003418472, destinado a assinalar “mdquinas, equipamentos
e dispositivos industriais em geral; partes, componentes e acessérios de miquinas, veiculos,
implementos, dispositivos e meios de transporte” e 818549076 para assinalar “recipientes,
sacos e embalagens em geral”.



J4 o tarnishment consiste na destruigio da imagem positiva da marca,
ocasionando o denegrimento’ da marca e trazendo danos a usual boa reputagio
da marca notdria. Pode ser traduzido como maculagio, que atinge a reputagio do
sinal pela associagio deste com produto ou servi¢o de baixa qualidade ou pela su-
gestio de um vinculo com um conceito moralmente reprovado pela sociedade.

A teoria da dilui¢do, nos dltimos anos, encontrou grande aceitagio no
ordenamento juridico norte-americano, sendo objeto, inclusive, de uma lei federal
intitulada Federal Trademark Dilution Act, promulgada em janeiro de 1996, com
o fim de uniformizar a sua aplicagio em todos os Estados norte-americanos.

Essa lei passou por uma revisio em 2006, conhecida como o Trademark
Dilution Revision Act 2006, em razio do caso envolvendo as marcas Victoria’s Se-
crete Victor’s Little Secret®, em que a Suprema Corte decidiu que deveria haver efe-
tiva e atual dilui¢do e que a lei federal norte-americana nio contemplava a hipStese
do “tarnishment”. As marcas em discussio eram as seguintes:

Ap6s essa nova legislagio, a controvérsia foi novamente levada aos tribu-
nais’ e a decisio foi favordvel a titular da marca Victoria’s Secret, estabelecendo-se
0 que parece ser um novo padrio de dilui¢do por maculagio de marcas famosas as-
sociadas a produtos relacionados a sexo: se uma marca com uma associagio seman-
tica clara a uma marca famosa for usada para vender bens ou servigos relacionados
a sexo, hd uma forte inferéncia de que a marca junior provavelmente maculard a
marca famosa, transferindo-se o 6nus ao titular da nova marca de apresentar prova
de que ndo hd probabilidade de maculagio, para refutar a presungio de diluigio.

[7] Criticas recentes ao uso do termo “denegrimento” tém surgido por atribuirem 2 expressio
cunho racista, o que, fosse verdadeiro, nio seria, de fato, tolerdvel. Ocorre, contudo, que o
verbo denegrir tem sua origem no latim “denigrare”, que significa “manchar a reputagio de
alguém ou tirar o mérito de” (v. https://www.dicio.com.br/denegrir/ . Acesso em 01/07/2022),
nio havendo justificativa, portanto, para deixar de ser utilizado.

[8] Victor Moseley and Cathy Moseley, d/b/a Victor’s Little Secret v. V. Secret Catalogue Inc.,
etal., No. 01-1015 (argued Nov. 12, 2002).

[9] V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley 2010 WL 1979429 (6th Cir. May 19, 2010).



Por fim, uma terceira forma de dilui¢do seria a adulteragdo, em que o uso
do sinal em formatagio diversa por terceiros prejudica a fixagio de uma imagem
nica junto ao publico consumidor, afetando indiretamente a distintividade do
signo.

Esta terceira forma de dilui¢do, como ensina Filipe Fonteles Cabral, foi
baseada no caso Deere & Co. v. MTD Products, Inc. (41 F. 3rd 39, 2nd Cir.1994),
em que a empresa ré usou o logotipo da autora, a figura de um cervo, em publici-
dade comparativa, dotando a marca estdtica de movimento: “o comercial, em tom
irbnico, traz os tratores das duas empresas. Ao avistar o trator da MTD, a figura do
cervo salta para fora do emblema do trator da Deere e foge de medo™.

Um exemplo de marca que foi indeferida pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (“INPI”)", ainda que nio com fundamento na previsio
expressa no inciso III, do artigo 130, mas que nele encontraria respaldo, ¢ o da
marca “GUNS AND COFFEE”, para artigos do vestudrio, que evoca a conhecida
marca da rede de cafés STARBUCKS:

Possuindo incidéncia excepcional, a teoria da dilui¢do demanda a verifi-
cagio da ocorréncia dos seguintes elementos:

- a possibilidade de dano moral ou material & marca;
- 0 grau de distintividade da marca; e

- 0 grau de renome da marca.

[10] Filipe Fonteles Cabral, “Dilui¢io de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva?” 7z Revista
da ABPI n° 58, mai/jun 2002, p. 25.

[11] Pedido de registro ne 912862416, indeferido em 25/09/2018 com fundamento no inciso
XIX, do art. 124 da LPI, em razio das marcas anteriores nos 823414574 (STARBUCKS
COFFEE), 840433441 (figurativa), 824948530 (STARBUCKS COFFEE), 840462417
(figurativa), 908340052 (figurativa) e 823410021 (STARBUCKS COFFEE).

[12] “... quanto mais famosa e dotada de distintividade for uma marca, mais ela deve encontrar



Nio se fala aqui, necessariamente, de marca de alto renome ou notoria-
mente conhecida, mas sim de marca famosa e/ou fantasiosa.

Com efeito, a doutrina destaca que, se a marca foi cunhada e nio exis-
te em qualquer idioma, ndo haveria razio para que outra empresa adote a mesma
marca, protegendo-se, desta forma, a criatividade humana e a unicidade desse sinal
no mercado. De outra parte, em se tratando de marca nio fantasiosa e formada por
verbete conhecido,

a tutela contra a dilui¢do ndo deve incidir com tanta intensidade, em respei-
to ao principio da novidade relativa e ao principio da especialidade das mar-
cas. Isso ndo significa que marcas evocativas nio estejam protegidas contra
a dilui¢do, mas a aplicagio dessa teoria para produtos ou servigos que nio

guardem afinidade entre si estard condicionada 4 fama do sinal no merca-
do.®

2. PARASITISMO, CONCORRENCIA
E APROVEITAMENTO PARASITARIO

A teoria da concorréncia parasitdria foi formulada inicialmente por Yves
Saint-Gal, apresentada em congresso da Ligue Internationale contre la Concurrence
Déloyale que ocorreu em Munique, de 19 a 21 de maio de 1955, e por Remo Fran-
ceschelli, professor da Universidade de Roma que a difundiu na Itdlia a partir de
1956,

Yves Saint-Gal indica que algumas préiticas comerciais incorretas podem
ser chamadas de vdrios nomes como “deslealdade comercial”, “parasitismo comer-
cial”, “atos abusivos extracontratuais” ou, como ele propde, “concorréncia parasi-
téria e aproveitamento parasitdrio”", entendendo-se por:

amparo contra a dilui¢io, de modo a, justamente, preservar a sua unicidade e integridade”
(Instituto Dannemann Siemsen, Comentdrios a Lei de Propriedade Industrial, 32 ed., rev.
e atual., Rio de Janeiro: RENOVAR, 2013, p. 319).

[13] Instituto Dannemann Siemsen, op. cit, p. 321.

[14] Remo Franceschelli, “La concurrence parasitaire en Italie» 7z La concurrence parasitaire
en droit comparé — Actes du Colloque de Lausanne, Genebra: Librairie Droz, 1981, p. 7.

[15] Ces pratiques incorrectes penvent étre désignées sous diverses appellations, telles que « déloyauté
commerciale », « parasitisme commercial », « a gissements dbmz'fs extra-contractuels » ou,



‘concorréncia parasitiria’ o ato ou os atos de um comerciante ou industrial
que tira ou procura tirar proveito das realizagées pessoais de outrem e do
renome adquirido legitimamente por um terceiro, mesmo sem intengio de
causar dano a este tltimo.

‘aproveitamento parasitdrio’ o ato de um comerciante ou industrial que,
mesmo sem inten¢ao de causar dano, tira ou procura tirar proveito do reno-
me adquirido legitimamente por um terceiro, e sem que haja normalmente
risco de confusio entre os produtos e estabelecimentos.'

A teoria do aproveitamento parasitdrio deriva, pois, do parasitismo da
fama de um sinal distintivo alheio e tem por fundamento os principios gerais do
direito relativos a boa-f¢, ao passo que a concorréncia parasitdria seria uma espécie
da concorréncia desleal, pressupondo uma relagio de concorréncia entre os agentes
econdmicos.

No Brasil, a teoria do aproveitamento parasitirio foi introduzida na
prética administrativa do INPI pelo parecer normativo intitulado “Do aproveita-
mento parasitdrio da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de re-
gistro de marca no Brasil”, da Presidéncia do INPI, publicado na RPI ne 1.201, de
07/12/1993 e posteriormente convertido no Ato Normativo INPI ne 123/1994.

Este parecer buscava proteger marcas “afamadas”, repudiando a repro-
dugio ou imita¢do de marcas famosas em ramos nio concorrentes ou afins, con-
cluindo:

que o Examinador do INPI deve sempre levar em consideragio:

1. Que o depésito de marca constituida de signo distintivo de renome
de terceiro, ainda que para assinalar produto ou servi¢o distinto e inconfun-

comme nous | ‘avos plm pr'cz'ﬂlement propwc’, concurrence parasitaire et agissements parasitaires.
Yves Saint-Gal, Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale,
Paris : . Delmas et Cie., Saed., 1991, p. W18.

[16] Tradugido livre do original : On entend par concurrence parasitaire l'acte ou les actes d'un
commegantond unindustrielquitireous'efforcedetirerprofitdesréalisationspersonnellesd antrui
etdurenomacquislégitimementparuntiers,mémes‘iln apastoujourslintentiondenuireacedernier.
On entend par agmementx pamﬂ'taz’rex, lacte d'un commergant ou d’'un industriel quz’, méme
sans avoir lintention de nuire, tire ou s'efforce de tiver profit d'un renom aquis légitimement par
un tiers, et sans qu il y ait normalement risque de confusion entre les produits et les établissements.
Yves Saint-Gal, Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale,
Paris : . Delmas et Cie., Saed., 1991, p. W19.



divel, constitui-se, objetivamente, de aproveitamento parasitirio da fama e
prestigio alheios;

2. Que o aproveitamento parasitdrio constitui-se de claro e indiscutivel
desvio de fungdo das regras de prote¢io  propriedade industrial, caracteri-
zando-se como fraude  lei, portanto nulo, independentemente do elemen-

to intencional;

3. Que o Examinador do INPI, seja em primeira ou em instincia re-
cursal, a0 tomar conhecimento de pedido de registro nestas condigées, deve
indeferi-lo com base no art. 160, inciso I, do Cédigo Civil, por aproveita-
mento parasitirio e fraude a lei.

Decisdes relativamente recentes proferidas pelo INPI' reconhecem estar
esse parecer ainda vigente, adaptando a tipificago do aproveitamento parasitdrio
como infringéncia ao disposto no inciso I do art. 188 do Cédigo Civil vigente, que

dispoe:

Art. 188. N4o constituem atos ilicitos:

I - os praticados em legitima defesa ou no exercicio regular de um direito
reconhecido;

Nestes casos em que nio haja relagio de concorréncia entre as partes e
em que o parasita queira se valer do prestigio de uma marca “pegando carona” em
sua boa reputagio, ¢ aplicdvel o dever geral de boa-fé previsto no art. 187 do Cédigo
Civil. Parte da doutrina encontra fundamento na fraude a lei ao passo que, para
outros, o enquadramento mais adequado seria o do abuso do direito.

[17] V., inter alia, o processo n° 901686387, para a marca nominativa TWITTER na classe
NCL(9) 30, destinada a assinalar “massas alimentares; Biscoitos; Améndoas (Bolinhos
ou biscoitos de -);Biscoitos amanteigados; Biscoitos de dgua e sal; Massas com ovos
[talharim];Chocolate em pé [para uso na culindria, exceto para fabricag¢io de bebidas]; Bolos;
Malte (Biscoitos de -);Chocolate (Bebidas a base de -) bolinhos”. Neste caso a marca, embora
inicialmente registrada, foi declarada nula em segunda instincia administrativa, tendo sido
exarada a nota técnica INPI/PR/CGREC n¢ 04/2017 no processo administrativo de nulidade
de marca, assim ementada: “Marcas. Processo administrativo de nulidade instaurado em
face de pretensa ilegalidade na concessio de registro de marca. Aproveitamento parasitdrio.
Parecer normativo vigente. Posicionamento da Procuradoria Federal do INPI. Caracterizagio.
Nulidade da concessdo do registro. Infringéncia do inciso I do art. 188 da Lei n° 10.406/2002
c/cart. 122 da LPL.”



Denis Borges Barbosa, preferindo a designagio genérica de “parasitismo”
enxerga na tese do enriquecimento sem causa possivel fundamento para o aprovei-
tamento parasitdrio, ressalvando a necessidade de prudéncia e recomendando sua

aplicabilidade

apenas no caso de que se possa induzir confusio entre o ptblico quanto 4
origem dos produtos ou servigos, ou quando possa ocorrer denigramento
do titular original, ou ainda dilui¢io de sua imagem no mercado (...). Ou
seja, ndo éo parasitismo, mas a lesdo sobre o parasitado que se visaria prevenir
e compor. (destaques no original)*®

Diversas decisoes da jurisprudéncia nacional reconhecem a aplicagio da
teoria do aproveitamento parasitirio, merecendo destaque a0 menos trés casos.

O primeiro, refere-se 4 nulidade de registro da marca BUBBLICIOUS
para cosméticos em razio de marca anterior para gomas de mascar. O acérdio do
Tribunal Regional Federal da 22 Regido destaca o risco aos consumidores, afirman-

do:

Propriedade industrial e processo civil. Marca. Idéntica denominagio. Dife-
rentes classes. Colidéncia. Anulagio do registro concedido. Perdas e danos.
Abstengio de uso da marca. Justica federal. Incompeténcia. A vedagio ao
aproveitamento parasitirio de fama e marca alheia, constante da lei
de propriedade industrial, abrange nio apenas produtos idénticos,
mas, que guardem afinidade, a qual deve ser vista em termos de mer-
cado consumidor. A norma de regéncia visa a resguardar, acima de tudo,
os consumidores. H4 que procurar, sempre, prevenir a possibilidade de
confusio entre os consumidores. Sob o ponto de vista da responsabilidade
civil, os eventuais danos advindos da utilizagio indevida da marca devem
ser apreciados na esfera estadual. Portanto, ¢ a Justica Federal incompetente
para apreciar tal pleito. Apelagdo provida parcialmente”.

O segundo ¢ o conflito envolvendo, de um lado, o whisky Johnnie Wa-
lker e, de outro lado, a cachaga Joio Andante. O acordio proferido pelo Tribunal

[18] Denis Borges Barbosa, Uma introdugio a propriedade intelectual. 22 ed., rev. e atual.,,
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 321.

[19] TRF22002.02.01.010302-1, data da decisio 01/02/2006.



de Justica do Estado de Sio Paulo, reconhecendo o “evidente parasitismo da marca
famosa das demandantes e o risco de sua dilui¢do” estd assim ementado™:

AQAO COMINATORIA C/C INDENIZATORIA - Autoras, titulares
da marca de whisky “Johnnie Walker” pedem absteng¢io das rés ao uso da
marca “Jodo Andante” na comercializagdo de cachagas, e reparar os prejuizos
de ordem patrimonial e extrapatrimonial sofridos — Clara associagdo entre
os elementos figurativos das duas marcas — Embora as partes comercializem
bebidas destiladas distintas, voltadas a publicos diferentes (o que impede
a confusio entre os consumidores), nio se pode desconsiderar o evidente
parasitismo da marca famosa das demandantes, e o risco de sua diluigdo
- Ainda que a marca das rés tenha buscado inspira¢do em outras referén-
cias, constitui nitida parédia da marca das requerentes — Registro da marca
“Jodo Andante” que, ademais, foi anulado pelo INPI - Comportamento
concludente das rés, que alteraram sua marca para “O Andante”, modifi-
cando também o elemento figurativo dela constante, nio pode ser despreza-
do — Dever das requeridas de se abster de usar a marca “Joio Andante” em
seus produtos, e de utilizar a mesma expressio em seu dominio de Internet
— Protegdo que, contudo, nio alcanga o nome empresarial das requeridas,
sujeito a regramento distinto — Dever de absten¢do que tampouco abarca
as variagdes da expressio “Joio Andante”, pois impréprio impor restri¢des
a comportamentos hipotéticos — Indeniza¢io dos danos patrimoniais e mo-
rais sofridos pelas autoras, relativos ao perfodo de utilizagio ilicita da marca
“Jodo Andante” - Prejuizos de ordem patrimonial in re ipsa, a serem liqui-
dados por arbitramento, segundo o critério do artigo 210, IT da LPI — Pessoa
juridica passivel de sofrer prejuizos de ordem extrapatrimonial — Inteligéncia
da Simula 227 do STJ - Ilicito lucrativo que merece reprimenda, mediante
fixagdo de indenizagio por danos morais, no valor de R$ 90.000,00 — Agio
parcialmente procedente — Redistribui¢io da sucumbéncia — Recurso das
autoras parcialmente provido e recurso das rés nio conhecido, por falta de
interesse recursal. TJSP, A/C 1029080-95.2014.8.26.0100, j. 31/02/2017.

As partes recorreram ao Superior Tribunal de Justica e a decisio, recen-
temente proferida, manteve o reconhecimento da violagdo, ainda que reduzindo
o valor da condenagio por danos morais e manifestado o entendimento de que o

[20] A/C1093251-56.2017.8.26.0100, data do julgamento: 10 de setembro de 2018. Apelantes:
DIAGEO BRASIL LTDA e DIAGEO BRANDS BV. Apeladas: AGROPECUARIA
SANTO ANTONIO DO CERRADO LTDA., GGMR ANDANTES DISTRIBUIDOR A
E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ¢ JOAO ANDANTE COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA.



acérdio recorrido nio teria concluido que haveria parasitismo “residual” pelo uso
da expressio “O ANDANTE”?!. As marcas em discussio sdo as seguintes:

J4 o terceiro caso, também do Tribunal de Justica do Estado de Sao Pau-

lo, trata da utilizagio de mesmo padrio visual de embalagem e marca assemelhada a
marca de amido de milho MAIZENA no produto capilar ALISENA**:

[21] RESP Ne 1.881.211 - SP (2018/0249272-2), data do julgamento: 17 de setembro de
2021, de cuja ementa extraem-se os seguintes trechos: RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO
EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AQAO
PROPOSTA PELOS TITULARES DA MARCA JOHNNIE WALKER. TUTELA
INIBITORIA E CONDENATORIA PELO USO DA MARCA JOAO ANDANTE PARA
DESIGNAR BEBIDAS DESTILADAS. RECURSO DAS AUTORAS. ALEGACAO
DE PARASITISMO RESIDUAL. MATERIA NAO EXAMINADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211/ST]J.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NAO CONFIGURADO. ACORDAO RECORRIDO
QUE CONCLUIU NAO HAVER PARASITISMO PELO USO DA EXPRESSAO O
ANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS. (...) 1. Agio proposta
pelos titulares da marca mista JOHNNIE WALKER com o objetivo de: i) impedir as rés de
utilizarem a marca mista JOAO ANDANTE e suas variagdes para designar bebidas destiladas;
ii) condend-las ao pagamento de indenizagio pelos danos morais e materiais decorrentes
da utilizagdo indevida. 2. Recurso especial pelo qual as autoras pretendem que as rés sejam
impedidas de utilizar também a marca O ANDANTE, a fim de evitar parasitismo residual.
3. Tese arguida pelas autoras que nio foi examinada, sequer implicitamente, pelo Tribunal de
origem. Aplicagio da Sumula 211/ST]J. (...) 8. O exame das razdes do recurso especial — para
afastar a conclusio adotada no acérdio recorrido de que, a0 menos por um certo perfodo,
as rés utilizaram a marca considerada infratora — demandaria uma incursio no acervo fético-
probatdrio, o que ndo se mostra possivel. Aplicagdo da Sumula 7/ST]J.

[22] Tribunal de Justica do Estado de Sio Paulo: A/C 1029080-95.2014.8.26.0100, data do
julgamento: 31 de maio de 2017. Apelante: UNILEVER BRASIL LTDA. Apelada: GFG
COSMETICOS LTDA.



PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Trade dress — Marca de amido de mi-
lho “Maizena” e produto capilar “Alisena” — Apresentagio de produtos pela
ré com mesmo padrio visual utilizado por empresa que explora conjunto-
-imagem bastante tradicional — Hipdtese em que os produtos se destinam a
finalidades distintas, nio estando descaracterizados, entretanto, o parasitis-
mo e a deslealdade concorrencial — Possibilidade de indevida associagio
entre os produtos nio descartada, ¢ manifesta apropriagio indevida
da demandada sobre o investimento da empresa mais tradicional na
construgio de sua marca — Inibitdria procedente — Apelagio provida.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Lucros cessantes — Trade Dress — Direi-
to de exclusividade violado pela ré — Incontroversa produgio e comerciali-
zagio de produtos nas configuragdes consideradas violadoras — Nexo causal
evidenciado — Apuragio do quantum debeatur na fase de liquidagio da
sentenca, mediante exame dos livros contdbeis e notas fiscais da ré (LPI, art.
210, II), e com fixagdo de valor correspondente a 20% do faturamento com
as vendas dos produtos irregulares — Indenizatdria procedente — Apelagio
das autoras provida para este fim.

As embalagens e marcas em questdo eram as seguintes:

Como se vé das decisbes acima, estando presentes o risco de associagio
indevida entre os produtos e a tentativa de aproveitamento dos investimentos da
empresa mais tradicional na construgdo de sua marca, tem sido reconhecida a ocor-
réncia do parasitismo.



4. PARODIA

A parédia ¢ uma forma particular de critica ou ironia, partindo quer de
uma obra, quer de situagdes vividas. Tanto na literatura®, quanto no dia-a-dia em
sociedades democriticas, tem ela desempenhado “fun¢io importante nas socieda-

des democriticas como um catalisador do desenvolvimento da arte e do discurso”.?*

Maria Helena Graceldcio da Paixdo sustenta que a parddia consistiria
na recriagio de uma obra artistica ou intelectual a partir de uma “perspectiva c6-
mica, critica ou irbnica.””, sendo a presenga do elemento humoristico na parédia
também indicada por Ménica Gavazza que, em artigo sobre os limites a parédia
de marcas, traga paralelo com a legislagio autoral e indica o elemento humoristico
como outro aspecto a ser perquirido nestes casos, asseverando que:

Marcas famosas, que possuem notoriedade junto ao consumidor, sio geral-
mente eleitas para serem utilizadas em parddias jé que, pela sua exposicio e
destaque no mercado, obtém um status de reconhecimento bastante eleva-
do junto ao publico e oferecem essa compreensio instantdnea do humor.*

Estaria, assim, contemplada a utilizagio de marcas conhecidas em con-
textos que querem provocar riso ou criticas.

[23] La parodia ha sido desde la antigiiedad cldsica una de las mds practicadas formas de
estilo literario. El parodista, con plena libertad, tomaba estilo, personajes, trama e incluso
derechamente la obra ajena para contrabacerlos, deformarlos y conseguir una critica divertida
- 0 si se quiere, una diversion critica — de la obra original y de lo que esa obra significaba en su
contexto social o cultural. El parodista, como el bufon en la corte, tenia todo el derecho a decir
cuanto se le pasase por la cabeza a propdsito de lo dicho por otro, zahiriendo con su ingenio
orgullo de los cortesanos aduladores o petulantes. Antonio B. Perdices Huetos, “La muerte juega
al gin rummy (la parodia en el derecho de autor y marcas)” 7z Pe.l. Revista de Propriedad
Intelectual, ne 3, Madrid: Bercal, set./dez.1999, p. 9.

[24] No original: Parodies have been created throughout times and cultures. Representing a
particular form of comment, parodies have an important function in democratic societies as a
catalyst in the development of art and discourse. Sabine Jacques, The parody exception in
Copyright Law. Londres: Oxford University Press, 2019, p. 1.

[25] “Teoria da dilui¢io marcaria e a exce¢do da parddia: o abuso de direito na liberdade de
expressio” 7z Revista ASPI, n® 7, ago. 2020, p. 13.

[26] “Parédiade marca: qualolimite?” 7z Valor Econdmico, 07/07/2017. Disponivelem: http://
www.matos.com.br/wp-content/uploads/2017/08/ArtigoParodiadeMarcaQualoLimite-

MonicaGavazza.pdf. Acesso em 01/07/2022.



http://www.matos.com.br/wp-content/uploads/2017/08/ArtigoParodiadeMarcaQualoLimite-MonicaGavazza.pdf
http://www.matos.com.br/wp-content/uploads/2017/08/ArtigoParodiadeMarcaQualoLimite-MonicaGavazza.pdf
http://www.matos.com.br/wp-content/uploads/2017/08/ArtigoParodiadeMarcaQualoLimite-MonicaGavazza.pdf

Algumas marcas tém, inclusive, tomado a dianteira e buscado formas
lucrativas de utiliza¢o de suas marcas e outros elementos distintivos de maneira
autorizada”. Outros usos, contudo, parecem nio contar com esse endosso, mas
destacam explicitamente esse tom. Veja-se, por exemplo, esta camiseta e a descri¢do
com que ¢ vendida®:

Ou, ainda, a cria¢do de uma edi¢do limitada de 100 bolsas a partir das
embalagens de massa BARILLA, criadas pelo designer Nik Bentel, apds ter cozi-
nhado a centésima caixa de penne durante o perfodo de isolamento social em razio
da pandemia, e que o levou a, a partir de uma “visdo irreverente do tltimo ano
passado dentro de casa”, “transformar objetos mundanos em algo mais excitante
no mundo pés-pandémico®

[27] V., por exemplo, a linha de camisetas feitas pela marca Reserva a partir de licenciamento
da marca e icones relativos a linha de produtos de chocolate “LINGUA DE GATO” da
Kopenhagen:

parceria-com-a- kopenhagen[ Acesso em 01/07/2022

[28] https://www.elo7.com.br/camiseta-divertida-ardidas/dp/17154BF?elo7_source=google_
shop&elo7_medium=cpc&elo7_campaign=Shopping-google_shop-cpc-Shopping-
Moda_Acessorios-Smart&elo7_content=Moda_Acessorios_Smart&gclid=CjwKCAjw-sq
KBhBjEiwAVaQ9aw301YZ6kEyARegn AMS2IIVPDKWD3aigmkwlzxwCr23P20Iu-
dW3fxoC4MMQAvD BwE. Acesso em 01/07/2022.

[29] V. https://meucardapio.net.br/destaque/designer-transforma-caixa-macarrao-bolsa,7943.

Acesso em 01/07/2022. Do comunicado i impressa divulgado pelo designer (disponivel em
http://www.nikolasbentelstudio.com/, acesso em 01/07/2022) deixa ele clara a intengio de
causar “reflexdo e criar algo excitante a partir do mundano” (“The bag is na irreverent take
on the past year staying inside. Using the mundane objects we had lying around during the
pandemic and turning them into something a little more thrilling for our post pandemic world.
The goal of the bag is to inspire a bit of thought and reflection on being able to create something
exciting from the mundane’... “And remember, this is in no way affiliated with Barilla”). Uma
segunda edi¢do foi langada em 08/06/2022 e se esgotou rapidamente.



https://www.epgrupo.com.br/reserva-lanca-kit-de-camiseta-e-chocolates-em-parceria-com-a-kopenhagen/
https://www.epgrupo.com.br/reserva-lanca-kit-de-camiseta-e-chocolates-em-parceria-com-a-kopenhagen/
https://www.elo7.com.br/camiseta-divertida-ardidas/dp/17154BF?elo7_source=google_shop&elo7_medium=cpc&elo7_campaign=Shopping-google_shop-cpc-Shopping-Moda_Acessorios-Smart&elo7_content=Moda_Acessorios_Smart&gclid=CjwKCAjw-sqKBhBjEiwAVaQ9aw30lYZ6kEyARegnAM52IlVPDKWD3aigmkwlzxwCr23P20Iu-dW3fxoC4MMQAvD_BwE
https://www.elo7.com.br/camiseta-divertida-ardidas/dp/17154BF?elo7_source=google_shop&elo7_medium=cpc&elo7_campaign=Shopping-google_shop-cpc-Shopping-Moda_Acessorios-Smart&elo7_content=Moda_Acessorios_Smart&gclid=CjwKCAjw-sqKBhBjEiwAVaQ9aw30lYZ6kEyARegnAM52IlVPDKWD3aigmkwlzxwCr23P20Iu-dW3fxoC4MMQAvD_BwE
https://www.elo7.com.br/camiseta-divertida-ardidas/dp/17154BF?elo7_source=google_shop&elo7_medium=cpc&elo7_campaign=Shopping-google_shop-cpc-Shopping-Moda_Acessorios-Smart&elo7_content=Moda_Acessorios_Smart&gclid=CjwKCAjw-sqKBhBjEiwAVaQ9aw30lYZ6kEyARegnAM52IlVPDKWD3aigmkwlzxwCr23P20Iu-dW3fxoC4MMQAvD_BwE
https://www.elo7.com.br/camiseta-divertida-ardidas/dp/17154BF?elo7_source=google_shop&elo7_medium=cpc&elo7_campaign=Shopping-google_shop-cpc-Shopping-Moda_Acessorios-Smart&elo7_content=Moda_Acessorios_Smart&gclid=CjwKCAjw-sqKBhBjEiwAVaQ9aw30lYZ6kEyARegnAM52IlVPDKWD3aigmkwlzxwCr23P20Iu-dW3fxoC4MMQAvD_BwE
https://www.elo7.com.br/camiseta-divertida-ardidas/dp/17154BF?elo7_source=google_shop&elo7_medium=cpc&elo7_campaign=Shopping-google_shop-cpc-Shopping-Moda_Acessorios-Smart&elo7_content=Moda_Acessorios_Smart&gclid=CjwKCAjw-sqKBhBjEiwAVaQ9aw30lYZ6kEyARegnAM52IlVPDKWD3aigmkwlzxwCr23P20Iu-dW3fxoC4MMQAvD_BwE
https://meucardapio.net.br/destaque/designer-transforma-caixa-macarrao-bolsa,7943
http://www.nikolasbentelstudio.com/

Nota-se, nos exemplos acima, que dos materiais publicitérios oferecendo
esses produtos, buscaram os criadores ressaltar que se tratam de “releituras” ou que
nio hd nenhuma relagio com o titular da marca original, elemento relevante a ser
sopesado ao se considerar o interesse ou aproveitamento econémico.

Decisio paradigmdtica em caso de parédia de marca e obras protegi-
das pelos direitos autorais foi o Recurso Especial n® 1.548.849-SP, decisio de
20/06/2017, que tratou do conflito entre Folha da Manhi S/A, que publica o jor-
nal “Folha de S. Paulo” e o Sr. Mario Ito Bocchini, que registrou o nome de do-
minio <falhadespaulo.com.br> e o utilizava para “blog” de criticas a reportagens
publicadas jornal. Diante da utilizagio do deboche e da ironia para entreter e da
auséncia de conotagio comercial, o ST] entendeu admissivel a parédia, extraindo-
-se da ementa os seguintes trechos:

RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. FOLHA SE SAO
PAULO E FALHA DE SAO PAULO. DIREITO DE MARCA X DIREI-
TO AUTORAL. PARODIA. ADAPTACAO DE OBRA JA EXISTEN-
TE A UM NOVO CONTEXTO. VERSAO DIFERENTE, DEBOCHA-
DA. LIMITACAO DO DIREITO DE AUTOR. INEXISTENCIA DE
CONOTACAO COMERCIAL. PRESCINDIVEL. CONCORREN-
CIA DESLEAL NAO CONFIGURADA.

3. No caso dos autos, no entanto, a disposicdo do direito marcdrio nio deve
ser invocada para solugdo da controvérsia. E que as duas empresas envolvidas
na demanda, apesar de possuirem nomes semelhantes, Falha e Folha de Sio
Paulo, prestam servigos, em tudo, diversos. Uma (Falha) produz critica aos
posicionamentos politicos e ideoldgicos da outra (Folha), sem a possibilida-
de de serem concorrentes. A Falha produz parédia com base nas matérias



produzidas pela Folha, expressando-se, declaradamente, de modo contririo
as opinides expostas pelo jornal, por meio da sétira e do humor.

4. A parédia é forma de expressio do pensamento, ¢ imitagdo cOmica de
composicio literdria, filme, musica, obra qualquer, dotada de comicidade,
que se utiliza do deboche e da ironia para entreter. E interpretagio nova,
adaptacio de obra jd existente a um novo contexto, com versio diferente,
debochada, satirica.

S. Assim, a atividade exercida pela Falha, parddia, encontra, em verdade, re-
gramento no direito de autor, mais especifico e perfeitamente admitida no
ordenamento juridico pdtrio, nos termos do direito de liberdade de expres-
sdo, tal como garantido pela Constituicio da Republica.

6. A parédia é uma das limitagGes do direito de autor, com previsio no art.
47 da Lei 9.610/1998, que prevé serem livres as pardfrases e parédias que
nio forem verdadeiras reprodugdes da obra origindria nem lhe implicarem
descrédito. Essas as condi¢bes para que determinada obra seja parodiada,
sem a necessidade de autorizagio do seu titular.

8. A falta de conotagio comercial é requisito dispensdvel a licitude e confor-
midade da manifestagio do pensamento pela parédia, nos termos da legisla-
¢do de regéncia (art. 47 da Lei n. 9.610/1998).

9. Nio hé falar, no caso dos autos, em concorréncia desleal. A uma, porque
a questdo ¢ definida no 4mbito da Lei de Marcas (Lei ne 9.279/96), nio
invocada para a solugdo dessa demanda. A duas, porque, dentre as condutas
que tipificam a concorréncia desleal ndo estd a conotagio comercial, da qual
a Falha fora acusada.

10. Recurso especial parcialmente provido

Outro caso em que a prevaléncia da conotagio comercial foi definitivo
para o deslinde da questdo ¢ envolveu a marca THE NORTH FACE, parodiada
pela “The South Butt, LLC”. Neste caso, ainda que as partes tenham chegado a
um acordo, houve posterior descumprimento pela continuidade da comerciali-
zagio de artigos do vestudrio sob a marca “THE BUTT FACE, NEVER STOP
SMILING?, abaixo reproduzida, o que levou a titular da marca parodiada a levar a
questdo aos Tribunais e o caso, ao final, foi solucionado por meio de novo acordo™®.
As marcas em litigio eram as seguintes:

[30] V. https://en.wikipedia.org/wiki/The_South_Butt. Acesso em 01/07/2022.



https://en.wikipedia.org/wiki/The_South_Butt

Além da questdo da presenga ou nio de conotagio comercial, existe ou-
tro grande divisor de dguas entre os usos aceitos e aqueles vedados. Como indica
Moénica Gavazza, deve-se perquirir o “intuito comercial direto advindo desse hu-
mor para o usudrio, bem como os efeitos gerados ao titular da marca parodiada™,
notadamente o risco de depreciagio do seu valor.

Constata-se, portanto, que nio basta a presen¢a do tom critico, espiri-
tuoso ou cémico: para que a parddia de uma marca seja tolerada ela também nio
pode caracterizar prejuizo ao cardter distintivo da marca, aqui entendido como ris-
cos de descrédito, maculagio ou depreciagio da marca parodiada, além de pesarem
nas decisoes analisadas a prevaléncia ou nio da conotagio comercial no uso sendo
feito, em alinhamento com as limitagdes impostas pelo art. 132, inc. IV da LPI
(“desde que sem conotagio comercial e sem prejuizo para seu cardter distintivo”).

Quanto a questio da conotagio comercial, embora nio seja questio pa-
cifica na doutrina, a jurisprudéncia do STJ em casos tratando de parddia de obras
protegidas por direitos autorais tem caminhado® no sentido de admiti-la ainda que
presente a finalidade lucrativa ou comercial, como se depreende das seguintes de-
cisdes:

[31] Op et. loc. cit.

[32] H4, a0 menos um precedente mais antigo, o RESP ne 1.131.498-RJ (2009/0149030-4),
julgado em 17/05/2011, que tratou da utilizagio de trecho da musica “Roda Roda Roda” como
modificages, em campanha publicitiria do CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA
LTDA., em que foi reconhecido o interesse comercial da propaganda e determinado a abstengio
e pagamento de danos morais: “3. Na hipétese dos autos, a letra original da cangio foi alterada
de modo a atrair consumidores ao estabelecimento da sociedade empreséria ré, nio havendo
falar em parifrase, pois a cangio original nio foi usada como mote para desenvolvimento de
outro pensamento, ou mMesmo em parédia, isto ¢, em imitagdo cOmica, ou em tratamento
antitético do tema. Foi deturpada para melhor atender aos interesses comerciais do promovido
na propaganda”.



* RESP n° 1.597.678 - RJ (2014/0321935-1), admitindo campanha
publicitdria, promovida em formato impresso e digital, fazendo alusio a
um dos versos que compdem a letra da can¢io “Garota de Ipanema”, al-
terando-o de forma satirica e nio depreciativa, tendo o voto do Relator,
Min. Villas B6éas Cueva destacado a “inequivoca intervengio burlesca
por parte dos publicitirios idealizadores da campanha” e o fato de que o
art. 47 da Lei n® 9.610/1998 exige apenas:

(i) que a pardédia no constitua verdadeira reprodugio da obra origindria, ou
seja, que haja uma efetiva atividade criativa por parte do seu criador, e (ii)
que nio tenha conotagio depreciativa ou ofensiva, implicando descrédito a
criagdo primeva ou, por extensio, a0 seu autor.

Nio se extrai da lei, pois, o requisito de que a criagio possua finalidade nio
lucrativa ou nio comercial®?;

* RESP n° 1.810.440 — SP (2018/0290642-9), admitindo parédia da
composi¢io “O Portao” de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, utilizada
com altera¢des e sem autorizagio, na campanha politica para reelei¢io
do Deputado Federal Francisco Everardo Oliveira Silva — Tirica, tendo
o Tribunal asseverado que a “finalidade da parddia, se comercial, elei-
toral, educativa, puramente artistica ou qualquer outra, ¢ indiferente

para a caracterizagdo de sua licitude e liberdade assegurada pela Lei n.
9.610/1998”.

Depreende-se destas decisdes que o ST] tem admitido parédias de obras
protegidas pelo direito de autor, ainda que presente conotagio comercial, por nio
prever a LDA restrigoes a finalidade comercial da parédia.

Sendo outra a redagio da LPI, no sentido de que o titular da marca ape-
nas poderd “impedir a citagdo da marca em discurso, obra cientifica ou literria ou
qualquer outra publicagio, desde que sem conotagio comercial e sem prejuizo para
seu cardter distintivo”, possivelmente outro deverd ser o entendimento jurispru-

[33] Da ementa constou o seguinte trecho: “A parédia ¢ licita e consiste em livre manifestagio
do pensamento, desde que nio constitua verdadeira reprodugio da obra origindria, ou seja,
que haja uma efetiva atividade criativa por parte do parodiador, e que nio tenha conotagio
depreciativa ou ofensiva, implicando descrédito a criagdo primeva ou ao seu autor. O art. 47 da
Lei n° 9.610/1998 nio exige que a criagio possua finalidade nio lucrativa ou nio comercial”
(RESP ne 1.597.678-R], julg. 21/08/2018).



dencial, especialmente levando em conta o uso que estiver sendo feito e se ele puder
ser enquadrado como concorréncia ou aproveitamento parasitdrio.**

5. CONSIDERACOES FINAIS

Como visto, os titulares de marcas possuem direitos exclusivos, porém li-
mitados e ndo absolutos. De outra parte, marcas fantasiosas e dotadas de reputagio
e certo grau de notoriedade recebem maior protegio, de acordo com a teoria da di-
luigdo, de forma a salvaguardar, ndo apenas os seus titulares, mas os consumidores
em geral, buscando-se evitar tentativas de um terceiro se valer de uma aproximagio
com uma marca afamada e seu alto poder de venda.

A teoria da diluigio também protege o consumidor contra usos confusé-
rios que atrapalhem a correlagio entre marcas fantasiosas ou altamente distintivas
fixadas nas mentes dos consumidores e o uso de outra forma por terceiro tendente
a atrapalhar essa percepgdo ou o risco de maculagio desse sinal.

A parédia de marcas aceita pelo ordenamento ¢é aquela que, além de nio
ser passivel de enquadramento como concorréncia ou aproveitamento parasitdrio,
pressupde contexto que, tratando a marca de forma cOmica, critica ou irdnica, nio
caracterize riscos de descrédito, maculagio ou perda de valor da marca parodiada.

[34] Antonio Huetos, analisando a legislagio espanhola, conclui que a parédia de marcas que
se limite a0 mero aproveitamento da marca, sem que esteja presente o elemento antitético
[como definido por Ascensio acima (v. nota n° 3)] seria uma simples tomada de materiais
criados e desenvolvidos por outros em beneficio préprio e, nesse sentido, as regras de
concorréncia rechagariam essa prdtica. (“/la parodia no antitemdtica se trata de una simple
toma de materiales creados y desarrollados por otros en beneficio propio, y en ese sentido, las reglas
de una competencia basada en el esfuerzo propio deben rechazar esas pricticas (art. 12 LCD)”).
“La muerte juega al gin rummy (la parodia en el derecho de autor y marcas)” in Pe.l. Revista
de Propriedad Intelectual, n¢ 3, Madrid: Bercal, set./dez.1999, p. 50. Edson Beas Rodrigues
Junior defende a possibilidade de aplicagio direta de excegdo aos direitos de marca com base na
liberdade de expressio, professando que “[a]s parddias poderdo ser apostas em produtos que
sirvam, fundamentalmente, como meios de divulgagio das criticas e/ou satiricas cristalizadas
nas parédias. Em termos concretos, isso implica que parédias de macas poderio ser apostas,
por exemplo, em pegas de vestudrio, botons, canecas, bonés, cartazes e adesivos”, recomenda,
contudo, que a lei brasileira seja revista para que a parddia seja expressamente introduzida como
uma exce¢do dedicada a salvaguardar o direito 4 liberdade de expressio (“Direito de marcas: a
excegdo da parédia e da critica e a contribuigdo do teste dos trés passos ao acordo TRIPs para
a tutela da liberdade de express expressio” iz Revista da ABPI, n° 150, set./out. 2017, p. 25).



Em outras palavras, a parédia de marcas deverd ser tolerada se nio ca-
racterizar violagio a integridade material e reputagio do sinal (“prejuizo para seu
cardter distintivo”) nem ato de parasitismo (concorréncia ou aproveitamento pa-
rasitdrio).
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FUNDAMENTOS JURIDICOS DA
PROTECAO INTERNACIONAL

DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL E SEUS IMPACTOS
SOBRE A TRANSFERENCIA GLOBAL DE
TECNOLOGIA

Yi Shin Tang'

Embora a importincia dos direitos de propriedade intelectual (DPIs)
venha sendo reafirmada em praticamente todos os estudos juridicos sobre os me-
canismos de disseminagdo global de conhecimento e tecnologia, tem-se observado
um demasiado foco no papel das jurisdi¢oes nacionais sobre o tema, em detrimento
de uma compreensio suficientemente rigorosa dos impactos do sistema internacio-
nal em tais processos. O presente artigo propde preencher uma lacuna substancial
nesta discussio, sugerindo um método mais formal para compreender a estrutura
de incentivos que ocorrem entre a regulagio dos DPIs, os aspectos econdmicos e
comerciais sobre a disseminagio de tecnologia e o papel do regime juridico inter-
nacional.

O artigo ¢ dividido em trés partes. A primeira parte desenvolve o modelo
tedrico que descreve os aspectos fundamentais do direito e da economia dos DPIs
aplicados as transagdes internacionais, e como isto afeta a estrutura de incentivos
dados a empresas e proprietdrios de tecnologia. A segunda parte estende as conclu-
soes da segdo anterior, demonstrando como o regime juridico internacional se dis-
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Global pela New York University. LL.M em Asian Legal Studies pela National University of
Singapore. Doutorado em Anélise Comparada da Economia e das Instituigées pela Universitd
degli Studi di Torino, Itdlia. Doutorado em Direito pela Universiteit Gent, Bélgica. Ex-Professor
da Faculdade de Direito da Universidade de Copenhague (Dinamarca). Foi pesquisador no
Department of Politics and International Studies da Universidade de Cambridge (Reino
Unido), Max Planck Institute for Innovation and Competition (Alemanha), NUS School of
Public Policy (Singapura), Cornell Law School (EUA) e FGV-SP. S6cio de Magalhies e Dias
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tingue das meras regulamentagdes nacionais e como ele pode oferecer mecanismos
aprimorados para a protegio dos fluxos internacionais de tecnologia. Finalmente,
considerando o fato de que os chamados acordos de investimento estrangeiro di-
reto (IED) e de licenciamento constituem os principais modos de transferéncia de
tecnologia entre paises, a terceira parte abordard brevemente como o regime juri-
dico internacional evoluiu para as formas atuais de prote¢io dos DPIs a luz dessas
duas atividades centrais.

1. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
COMO UM INCENTIVO PARA TRANSFERENCIAS
INTERNACIONAIS DE TECNOLOGIA

A relagio entre maior protegio dos DPIs e aumento dos niveis de trans-
feréncias de tecnologia ainda ¢ objeto de extensos debates na literatura atual. Isso
ocorre principalmente porque cada uma das duas formas mais importantes de
transferéncia de tecnologia — IED e contratos de licenciamento — depende de fato-
res muito especificos para se concretizar e, portanto, pode responder de formas va-
riadas a uma mesma politica. Por exemplo, embora as atividades de licenciamento
paregam estar claramente ligadas a niveis mais fortes de protegio de DPIs, diversos
estudos sugerem que a maioria das decisoes do IED leva em conta o clima geral de
investimento como um todo, e nio apenas aos niveis de protegio de DPIs disponi-
veis em determinada jurisdi¢do.

Outros autores também afirmam que, como o impacto de uma regu-
lamentagio de DPIs pode variar de acordo com a natureza da tecnologia que estd
sendo protegida, DPIs mais fortes podem até dificultar os niveis de entrada de tec-
nologia para alguns setores econdmicos especificos.” Assim, embora regimes mais
rigorosos de DPIs possam favorecer o IED na maioria dos paises, seu grau efetivo
de impacto deve ser compreendido em conjunto com outras varidveis, tais como o

[2] Keith E. Maskus, Intellectual Property Rights in the Global Economy (Washington, DC:
Institute for International Economics, 2000); Carlos A.P. Braga & Carsten Fink, ‘International
Transactions in Intellectual Property and Developing Countries’, International Journal of
Technology Management 19 (2000): 35; Edson K. Kondo, “The Effect of Patent Protection on
Foreign Direct Investment’ Journal of World Trade 29 (1995): 97.

[3] Linsu Kim, “Technology Transfer and Intellectual Property Rights: Lessons from Korea’s
Experience’, in Intellectual Property Rights & Sustainable Development Series (2002), ed.
UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, <www.ictsd.org/pubs/
ictsd_series/iprs/CS_kim.pdf>, 1 January 2009.



nivel de desenvolvimento do pais anfitrido, seu tamanho de mercado, a qualidade
de seu ambiente macroecondmico, as industrias tecnoldgicas especificas envolvidas,
bem como o comportamento e a capacidade absortiva de suas empresas locais.*

Embora a importincia desses diversos fatores nio deva ser contestada,
fato ¢ que que os DPIs ainda retém papel preponderante nas atividades de IDE e
licenciamento de tecnologia.” Com vistas a compreender essa afirmagio, torna-se
necessario fornecer um modelo tedrico capaz de determinar em quais aspectos uma
prote¢io de propriedade intelectual interfere efetivamente em cada modo de trans-
feréncia de tecnologia, de acordo com as caracteristicas particulares dessas duas ati-
vidades.

Neste sentido, ¢ importante descrever as caracteristicas de uma atividade
tipica do IED como catalisador de processos de transferéncia de tecnologia. Com
efeito, em uma abordagem do IED, um detentor de tecnologia (geralmente na figu-
ra de uma empresa multinacional) transferird sua tecnologia para um pafs anfitrido,
internalizando toda a produgio em suas subsididrias estrangeiras ali localizadas.
Assim, a matriz pode optar por desenvolver novas atividades de pesquisa e desen-
volvimento (P&D) em suas subsididrias estrangeiras ou implementar a tecnologia
jé desenvolvida em seu pais de origem. Em ambos os casos, o fornecimento de tais
tecnologias naturalmente requer a transferéncia de uma quantidade significativa de
conhecimento técnico para a empresa afiliada. Ao internalizar esse processo, o IED
tem a vantagem de garantir o controle total sobre a gestdo de sua produgio no exte-
rior e, em ultima instincia, sobre o uso de sua tecnologia. Além disso, todos os alu-
guéis produzidos por suas afiliadas serdo totalmente ganhos pela empresa-matriz.

Devido as vantagens monopolistas decorrentes da propriedade de uma
determinada tecnologia, as multinacionais frequentemente relutam em transferir
sua tecnologia para uma subsididria afiliada se houver um alto risco de ver seu co-
nhecimento dissipado para outros concorrentes no mercado do Estado anfitrido.
Como consequéncia, a internalizagio também serve para retardar a dissipagdo da
vantagem tecnoldgica. No entanto, embora a multinacional possa desfrutar de um
nivel substancial de controle sobre a divulgagio e aplicagio de sua tecnologia na

[4] ICTSD-UNCTAD, ‘Intellectual Property Rights, Implications for Development’,
Intellectual Property Rights € Sustainable Development Series (2003), <www.ictsd.org/pubs/
ictsd_series/iprs/PP.html>, 1 January 2009, 89.

[5] Vere.g. Keith E. Maskus, ‘Lessons from Studying the International Economics of Intellectual
Property Rights’, Vanderbilt Law Review 53 (2000): 2219-2239; Keith E. Maskus, ‘Using the
International Trading System to Foster Technology Transfer for Economic Development’,
Michigan State Law Review 2005 (2005): 219-241; Carlos A. P. Braga, “The Economics of
Intellectual Property Rights and the GATT: A View from the South’, Vanderbilt Journal of
Transnational Law 22 (1989): 243.



abordagem do IED, torna-se evidente que um grau minimo de protegio de DPIs
ainda deva ser garantido pelo pafs anfitrido, a fim de atrair a minima seguranca e
confianga dos proprietdrios de tecnologias estrangeiras.®

Por outro lado, uma grande desvantagem da transferéncia de tecnologia
através de IED ¢ que o proprietdrio da tecnologia passa a ter de arcar com uma
alta quantidade de custos fixos, tais como manutengio de instalagdes fixas, custos
trabalhistas e outras despesas legais e administrativas relacionadas com a criagio de
uma nova subsididria no exterior.” Devido a tais dificuldades, as empresas multina-
cionais podem, alternativamente, extrair lucros a partir de sua tecnologia sem ter
de arcar diretamente com os esforgos de gestdo nos mercados locais. De fato, tais
empresas podem preferir conceder acordos de licenciamento para outras empre-
sas naqueles mercados com as quais nio tenham qualquer relagio de controle, de
modo a obter o acesso a novos mercados sem a necessidade de investir diretamente
nesses paises. Nota-se, portanto, que contratos privados de licenciamento surgem
como uma segunda op¢io vidvel para as multinacionais, tendo em vista a vantagem
significativa que esse arranjo possui em relagio aos investimentos diretos no que diz
respeito aos custos de entrada em mercados estrangeiros.

Por outro lado, dado que os lucros dos proprietirios de tecnologia deri-
vam diretamente dos contratos de licenciamento (uma vez nio hd controle sobre a
produgio local), tais detentores tornam-se altamente expostos ao risco de deser¢io
contratual — isto ¢, a possibilidade de que a empresa licenciada acabe por violar o
contrato de licenciamento e inicie sua produgio em concorréncia com o licencia-
dor, sem levar em conta outros possiveis concorrentes que também possam querer
usar ilegalmente a tecnologia em questio.® Como consequéncia, as empresas que
optam por se engajar em contratos de licenciamento sio extremamente dependen-
tes do nivel de prote¢ao dos DPIs concedido no pafs anfitrido — na verdade, uma
dependéncia em escala ainda maior do que na abordagem do IED.” Além disso, a

[6] Ingo Selting, ‘FDI and International Protection of Intellectual Property’, in Legal Aspects
of Foreign Direct Investment, ed. Daniel D. Bradlow & Alfred Escher (The Hague: Kluwer Law
International,1999), 206.

[7] Ibrahim F. Shihata, Legal Treatment of Foreign Direct Investment: The World Bank
Guidelines (London: Martinus Nijhoff, 1993), 22.

[8] Kenneth J. Vandevelde, “The Economics of Bilateral Investment Treaties’, Harvard
International Law Journal 41 (2000): 475; Bernard Hoekman et al., “Transfer of Technology
to Developing Countries: Unilateral and Multilateral Policy Options’, World Bank Policy
Research Working Paper No. 3332 (2004), <www.ssrn.com/abstract=610377>, 9.

[9] Um terceiro modo possivel de transferéncia de tecnologia poderia ser, neste caso, através
da exportagio direta de mercadorias do exterior para o mercado local. No entanto, essa
transferéncia sé ocorreria sob condigées ilegl’timas ou economicamente invidveis, tais como
engenharia reversa e aprendizagem gradual. Embora as exportagdes possam ser consideradas



abordagem do IED preserva a vantagem adicional de evitar os custos de transagio
associados as negociagdes com um terceiro independente normalmente encontra-
das em contratos de licenciamento, incluindo os custos de negociagdo e monitora-
mento tanto para licenciadores quanto para licenciados.'” A Tabela 1 resume esta
comparagio.

Tabela 1. Comparagdes entre regimes de IDE e Licenciamento

Modo de Vantagens Desvantagens
Transferéncia
IDE Controle total sobre produgio e Custos fixos no mercado local
tecnologia Sujeito a maiores barreiras legais de
Lucros derivam totalmente da entrada no mercado local

produgio internalizada
Internalizagio garante dissipagio
mais lenta da vantagem tecnoldgica
Evita custos de transagio com
terceiros independentes

Licenciamento | Sem custos fixos Sem controle sobre a produgio
Acesso mais facil aos mercados local
externos Os lucros sdo compartilhados com

o licenciado

Maior risco de quebra contratual
Fortemente dependente de DPIs
locais

Em suma, em um tipico processo de transferéncia internacional de tec-
nologia, os proprietdrios desse ativo devem avaliar de antemio quais dos modos
acima s30 mais vantajosos ao entrar em um mercado externo. Mais especiﬁcamen—
te, deve-se avaliar se os lucros obtidos com o licenciamento ou investimento em
um determinado pafs — sobretudo no caso de paises em desenvolvimento, no qual
as relagdes entre demanda pela tecnologia, oportunidades de ganhos com o acesso
ao mercado e o respectivo risco institucional sio mais delicadas — sdo satisfatoria-
mente maijores do que os lucros que poderiam ser obtidos apenas exportando di-
retamente os produtos resultantes daquela tecnologia para aquele mesmo pais, no

como um modo de acesso a um mercado externo, elas nio podem ser vistas como um modo
usual de transferéncia de tecnologia comercial. Ver Amy J. Glass & Kamal Saggi, ‘Licensing
versus Direct Investment: Implications for Economic Growth’, Journal of International
Economics 56 (2002): 133.

[10] Richard Blackhurst & Adrian Otten, Trade and Foreign Direct Investment (Geneva:
World Trade Organization, 1996), 15.



contexto do risco de perder o controle sobre seus monopdlios tecnoldgicos.' Dado
que o mesmo nivel de protegio de DPIs terd diferentes impactos sobre as atividades
de IED e de licenciamento, torna-se necessirio, entio, especificar como um certo
nivel de prote¢do de DPIs em um determinado pais realmente influencia a decisio
de investir ou licenciar no exterior.

Nicholson (2002) e Tang (2009) fornecem uma andlise econémica e ins-
titucional dteis para este problema,'? a0 demonstrar que hd uma forte relagio entre
o nivel de incentivos legais para a protegio dos DPIs e a disposi¢do das empresas
em fornecer sua tecnologia a outros mercados — sobretudo no que tange aos paises
em desenvolvimento. Em brevissima sintese, ocorre que, sob a presenga de fortes
niveis de protegio a DPIs em um estado anfitrido, os proprietirios de tecnologia
tornam-se mais propensos a realizar transferéncias internacionais de tecnologia
para esse mercado. A questio fundamental dessa abordagem ¢ que, dependendo do
grau especifico de tal protegio, o licenciamento torna-se a alternativa mais eficiente
para uma transferéncia internacional de tecnologia na medida em que nio existem
custos fixos, 20 mesmo tempo em que o risco de deser¢io contratual é minimo.
Por outro lado, 2 medida que as condi¢ées de protegio de DPIs se deterioram, os
proprietirios de tecnologia mudardo sua preferéncia para a realizagio de atividades
de IDE, até o ponto em que mais nenhuma opgio de transferéncia de tecnologia
se torne vidvel em um pafs em desenvolvimento. Portanto, uma vez que o grau de
protegio juridica de DPIs se mostra um incentivo fundamental para qualquer um
dos dois tipos de transferéncia internacional de tecnologia, passa a ser necessdrio
entender quais tipos de incentivos legais estio disponiveis para os formuladores de
politicas nos paises em desenvolvimento.

[11] Isso porque, embora a exportagio ndo implique em custos no mercado anfitrido, os custos
marginais de producio sio substancialmente maiores em um pais desenvolvido do que em um
pais em desenvolvimento. H4 também outros elementos que impedem a decisdo de exportar,
tais como os custos de transporte e tributagio. Ver Pin Lin & Kamal Saggi, ‘Incentives for
Foreign Direct Investment under Imitation,” Canadian Journal of Economics 32 (1999): 1277-
1279.

[12] Michael W. Nicholson, ‘Intellectual Property Rights, Internalization, and Technology
Transfer’, FTC Bureau of Economics Working Paper No. 250 (2002), <www.ssrn.com/
abstract=393661>, 1 January 2009; Yi Shin Tang, The International Trade Policy for Technology
Transfers: Legal and Economic Dilemmas on Multilateralism versus Bilateralism (The Hague:
Kluwer Law International, Global Trade Law Series, 2009), pp 61-68.



2. BENEFICIOS DE UM SISTEMA INTERNACIONAL
DE PROTECAO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL

2.1. A comparagio com sistemas nacionais/domésticos

A partir do momento em que a aquisi¢io e absor¢io de tecnologias
estrangeiras passou a se tornar uma atividade menos onerosa do ponto de vista
industrial e econémico, a preocupagio da maioria dos paises em relagio a prote-
¢ao dos DPIs passou a ocorrer principalmente quanto 4 adogio de medidas que
garantissem maior eficicia aos seus mecanismos juridicos tradicionais, geralmente
através da promulgagio de leis nacionais mais rigidas e da aplicagio de procedimen-
tos legais de cardter exclusivamente doméstico, visando a impedir o vazamento da
major parte das tecnologias proprietdrias para outros paises de maneira ilegitima.
No entanto, a eficicia desses mecanismos tornou-se progressivamente deteriorada
a medida que o custo econdmico da disseminagio de tecnologias foi se tornando
cada vez mais reduzido, de tal sorte que a prote¢io de uma determinada tecnologia
proprietdria em um pafs comegou a depender da eficicia das leis de muitos ou-
tros paises. Neste contexto, a presenga de um ambiente internacional resultou em
um cendrio em que as leis de propriedade intelectual criadas sob o sistema de um
determinado pais acabassem por se tornar completamente ineficazes no exterior,
uma vez que a protegio originalmente fornecida por essas leis nio se mostrava mais
suficiente para salvaguardar cada caracteristica especifica da tecnologia inovadora
em outras jurisdi¢des.

Por essa razdo, é possivel compreender como as formas nacionais e inter-
nacionais de regula¢io dos DPIs podem ser ordenadas entre si sob um critério de
eficicia, no contexto dos diversos graus de sua protegio descritos na se¢io anterior.
Embora as formas domésticas de prote¢do de DPIs em um pafs possam ser eventu-
almente consideradas rigorosas quanto restritas a sua prépria jurisdigio, elas per-
dem completamente esse significado 4 medida que a tecnologia se torna facilmente
replicdvel no exterior e o pais para onde ¢ transmitida ndo possui niveis semelhantes
de prote¢io legal."” Por outro lado, a mesma norma de propriedade intelectual re-
cuperaria sua forga originalmente pretendida caso aquele pais conseguisse impor
sua respectiva politica a uma outra jurisdi¢dio com menor rigor de protegio. Con-
siderando a natureza soberana dos Estados e sua posi¢io de tomadores de deci-

[13] Hong Xue, ‘Between the Hammer and the Block: China’s Intellectual Property Rights in
the Network Age’, University of Ottawa Law € Technology Journal 2 (2005): 307-311.



sio individuais no férum internacional,* o tinico método nio-coercitivo possivel
para que esse pafs consiga dar eficicia a qualquer uma de suas politicas de protegio
a DPIs ocorre por meio do seu engajamento em um comportamento cooperati-
vo com um (bilateral) ou mais paises (multilateral) em que tal Estado pretende
proteger os ativos tecnoldgicos de suas empresas nacionais. Em outras palavras, o
desenvolvimento de um sistema internacional de prote¢io de DPIs mostra-se teo-
ricamente mais eficaz em termos de efetividade institucional em um contexto de
ficil disseminagio global de tecnologia, o que, consequentemente, resultaria em
maiores incentivos para que decisoes de licenciamento ou investimento por parte
dos proprietdrios de tecnologia ocorram.

H4 que notar, contudo, que o fendmeno da transferéncia de tecnologia
geralmente envolve duas categorias de Estados com capacidades materiais, deman-
das e interesses distintos. De um lado, paises desenvolvidos sio notadamente os
principais detentores de tecnologia de fronteira por meio de suas multinacionais e,
portanto, interessados em resguardar a prote¢io de seus ativos por meio de normas
e procedimentos rigorosos de DPIs. De outro lado, os chamados paises em desen-
volvimento, justamente por se situarem em um contexto de baixa inovagio tecno-
légica e elevada demanda pela sua absorgio, nem sempre vislumbram beneficios
diretos de uma politica rigida de protegio a DPIs.

Neste contexto, qual seria a légica inicial por trds da disposigio dos paises
desenvolvidos (detentores de tecnologia) e em desenvolvimento (demandantes de
tecnologia) para se engajarem em um comportamento efetivamente cooperativo,
de modo a incentivar maiores niveis de transferéncia de tecnologia? Uma possivel
explicagdo ¢ que os Estados nio desenvolvem normas de propriedade intelectual
em fung¢io de qualquer objetivo especifico de promover justica politica ou moral
para com os desenvolvedores de novas ideias e invengdes,'* mas porque, na realida-
de, tais normas promoverio cada vez mais esfor¢os criativos através dos incentivos
econdmicos fornecidos por essas regulamentagées. Com efeito, os custos politicos
e de negociagio associados a um determinado processo legislativo sio tio altos que
as leis nacionais de prote¢io a propriedade intelectual jamais seriam trazidas 4 exis-

[14] Yi Shin Tang, The International Trade Policy for Technology Transfers: Legal and Economic
Dilemmas on Multilateralism versus Bilateralism (The Hague: Kluwer Law International,
Global Trade Law Series, 2009), cap. S.

[15] A. Samuel Oddi , “The International Patent System and Third World Development:
Reality Or Myth?’ Duke Law Journal (1987): 876; Pedro Sudrez-Baltodano, ‘Intellectual
Property Rights, Global Competition and Transfer of Technology: Prospects for a Global
System of Innovation Rights based on the Quasi-Contract of Unjust Enrichment’, Universitit
Konstanz, Fachbereich fiir Rechtswissenschaft (2000), <www.deposit.ddb.de/cgi-bin/
dokserv?idn=960383956>, 74.



téncia, a ndo ser que tais leis efetivamente incentivam mais atividades de inovagio e
de produtividade de forma a devidamente compensar aqueles custos de legislagio.

Esse tipo de estratégia baseado em incentivos foi continuamente absor-
vido pelos formuladores de politicas ptblicas nos paises desenvolvidos, os quais re-
conheceram os beneficios decorrentes do comportamento inovador das empresas
e das sociedades induzidos por normas rigorosas de protegio a DPIs. No entanto,
mesmo tais governos apresentaram diferentes percepgdes sobre qual o nivel ideal de
recompensa econdmica que deve ser concedido através de um determinado padrio
de DPIs, de tal modo que o ponto ideal de calibragio das politicas de propriedade
intelectual nunca se mostrou verdadeiramente pacifico. Por essa razio, cada gover-
no acabou por estabelecer seu respectivo grau de protegio de DPIs de forma extre-
mamente particular, resultando em politicas dissonantes e fragmentadas em todo o
mercado global de transferéncias de tecnologia. Nesse contexto, é possivel entender
por que tamanha diferenciagio de interesses levou a uma divisao bastante notdvel
entre pafses desenvolvidos e em desenvolvimento: enquanto nagdes tecnologica-
mente avangadas tendem a impor DPIs mais rigorosos, as economias menos de-
senvolvidas geralmente compartilham a visdo de que padrdes mais fracos de DPIs
gerario outros tipos de incentivos econdmicos benéficos ao seu desenvolvimento.'¢

Assim, quando uma determinada multinacional proprietdria de tec-
nologia procura garantir seus respectivos direitos de propriedade intelectual em
multiplas jurisdigdes estrangeiras, percebe-se imediatamente que a abundéincia de
diferentes politicas de DPIs, bem como a extensio dos direitos garantidos por cada
uma delas, frequentemente carecem de qualquer consisténcia com as normas e pré-
ticas de propriedade intelectual com as quais aquela empresa estd mais familiari-
zada em seu proprio pais, sem falar na possibilidade de até enfrentar um sistema
juridico estrangeiro notoriamente incompativel com a do seu pais.'” Nesse sentido,
muitos pafses em desenvolvimento nio percebem os beneficios a longo prazo de
uma estratégia de protegio rigorosa a propriedade intelectual, de modo a optar por
calibrar suas leis nacionais de acordo com um menor grau de protegio a DPIs.

De fato, hd uma gama considerdvel de possiveis recursos tecnolégicos
cujo uso nio-autorizado permitiria que empresas nos paises em desenvolvimento

[16] WTO Council for TRIPS, “The Relationship between the TRIPS Agreement and the
Convention on Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge’, Submission
by Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, India, Peru, Thailand, Venezuela,
Doc. No. IP/C/W/403, 24 June 2003. See also Jaime Aboites & Mario Cimoli, ‘Intellectual
Property Rights and National Innovation Systems’, Revue d’Economie Industrielle 99 (2004),
<www.rei.revues.org/ documentl4.html>.

[17] Claudia Schultz, “The TRIPS Agreement and Intellectual Property Protection in Brazil’,
American Society of International Law Proceedings 98 (2004): 101.



passassem a produzir bens de forma mais eficiente e competitiva, com um retorno
praticamente imediato em termos de produtividade e lucros econémicos. Além
disso, como a maioria dos cidados desses paises ndo sio os principais criadores das
b

tecnologias apropriadas, muitas vezes também emerge uma mentalidade local que
nio percebe o valor das ideias comercialmente explordveis e que merecam protecio
legal.'® Como resultado, ¢ razodvel presumir que esses pafses tenham alguma pre-
feréncia pela adog¢ido de uma postura de “free-riders” em relagio a desenvolvedores
de tecnologia no exterior.

Em outras palavras, a estratégia contrastante dos pafses em desenvolvi-
mento em comparagio com os paises desenvolvidos muitas vezes reflete os préprios
interesses de seus nacionais,'” uma vez que estes buscam minimizar os custos decor-
rentes de uma regulamentagio excessivamente restritiva de DPIs, a0 mesmo tempo
em que nio conseguem vislumbrar as vantagens de longo prazo em atrair a confian-
¢a e o investimento dos detentores de tecnologia estrangeiros. Além disso, deve-se
notar também que a existéncia de leis que reconhe¢am e protejam a propriedade
intelectual ndo implica necessariamente a protegio real da tecnologia estrangeira
em tais jurisdigdes. De fato, uma das queixas mais frequentes dos paises desenvol-
vidos e proprietdrios de tecnologia é que a maioria das nagdes em todo o mundo
dispoem de leis de propriedade intelectual que sio mal aplicadas, seja porque os
tribunais locais sdo incapazes ou nio estio dispostos a fazé-lo, seja porque os érgios
reguladores locais ndo possuem os recursos necessirios para monitorar e assegurar
adevida aplicagio dessas normas.”

Observa-se, enfim, que uma politica publica de DPIs que poderia ser
considerada economicamente justificdvel para paises em desenvolvimento ¢, ao
mesmo tempo, considerado por nagdes industrializadas como simples apropria-
¢do ilicita ou, em termos mais técnicos, violagio de propriedade.”! E neste cendrio
que fica clara a necessidade de um sistema internacional de prote¢io de DPIs que
supere os diversos problemas decorrentes de uma mera soma de regulamentagoes
nacionais. A fim de se prevenir a apropriagio ilegitima de uma determinada tec-

[18] Ruth L. Okediji, “The International Relations of Intellectual Property: Narratives of
Developing Country Participation in the Global Intellectual Property System’, Singapore
Journal of International & Comparative Law 7 (2003): 378-384.

[19] Neil Weinstock Netanel, ‘Copyright and a Democratic Civil Society’, Yale Law Journal
106 (1996-1997): 341-362.

[20] Carlos A.P. Braga & Carsten Fink, ‘Reforming Intellectual Property Rights Regimes:
Challenges for Developing Countries’, Journal of International Economic Law 1 (1998): 549.

[21] G. Gregory Letterman, Basics of International Intellectual Property Law (Ardsley:
Transnational Publishers, 2001), 14; Angela Mia Beam, ‘Piracy of American Intellectual
Property in China’, Journal of International Law € Practice 4 (1995): 337-341.



nologia estrangeira e manter os incentivos a inovagio global, torna-se necessdrio
que os pafses em desenvolvimento sejam persuadidos sobre ineficiéncia de praticas
pouco rigorosas de protegio aos DPIs, ou sejam compelidos a adotar padrdes de
protecio mais fortes mediante barganhas com outros interesses desses paises — por
exemplo, dando-lhes acesso aos mercados dos paises desenvolvidos em outros seto-
res (e.g. agricultura, servigos, etc.). Ademais, hd incentivos para a formagio de tal
sistema internacional de DPIs na medida em que, de qualquer forma, ¢ do interesse
dos paises em desenvolvimento atrair investimentos estrangeiros, 20 mesmo tempo
em que os pafses industrializados tém interesse em proteger o valor econémico de
suas tecnologias, o que leva teoricamente a um comportamento cooperativo que
ocasione um nivel satisfatério de protegio de DPIs.

A propdsito, esta mecinica de cooperagio interestatal tem se mostrado
um método importante para o gradual fortalecimento das leis de DPIs em cada
pais, mesmo na auséncia de tratados internacionais e valendo-se apenas de esforgos
de coordenagio administrativa e/ou judicidria. J4 na presenga de efetivos esforcos
para a celebragio de acordos internacionais, a cooperagio em relagio as normas de
DPIs pode se desdobrar em efeitos de graus variados, desde as abordagens de co-
operagio limitada (como acordos bilaterais e regionais) até as de cooperagio mais
ampla (como os esforgos mais harmonizadores encontrados em féruns multilate-
rais). Tal equilibrio entre harmonizag¢io em larga escala e negociagio Estado-a-Es-
tado deve ser levado em consideragio ao se avaliar suas caracteristicas e graus de
influéncia particulares sobre o refor¢o das normas locais de DPIs, conforme serd
discutido na préxima segio.

2.2. O papel do direito internacional na indugio de padroes
mais elevados de DPIs

Em que pesem as consideragdes acima, nunca ¢ demais frisar que o direi-
to e as préticas internas ainda permanecem como os determinantes imediatos dos
DPIs dentro das fronteiras soberanas de cada Estado-nagio. No entanto, essa reali-
dade ndo tem de nenhuma maneira prejudicado a tendéncia crescente de harmoni-
zagio global das normas e mecanismos de DPIs entre os paises — especialmente nas
tltimas duas décadas, quando alcangou um nivel sem precedentes de uniformidade
regulatdria até a sua culminagio nos Acordos de Marrakesh da OMC em 1994. De-
vido a légica que impulsiona a disposi¢do dos paises desenvolvidos e em desenvol-
vimento de negociar na arena das relagc’)es internacionais descritas anteriormente,
trata-se de uma tendéncia que persistird apesar de todas as dificuldades nas negocia-



¢oes multilaterais ocorridas desde os anos 2010.%* No entanto, as formas pelas quais
essa harmonizag¢io vem ocorrendo sdo variadas.

A primeira forma, e geralmente considerada a mais tradicional na disci-
plina do direito internacional, é a harmonizagio através de um tratado. Por serem o
canal mais reconhecido de interagio formal entre Estados, tratados internacionais
sio os meios mais eficazes de criar obrigagdes legais que eventualmente impliquem
em alteragdes legislativas internas, contanto que tais obrigagdes nio sejam explicita-
mente proibidas pelo préprio direito internacional.”® Como consequéncia, temas
abordados por convengdes internacionais sdo capazes de gerar efeitos em dire¢io a
um maior ou menor grau de uniformidade entre seus signatdrios, dependendo ape-
nas dos termos exatos negociados entre estes.* Dessa forma, os tratados internacio-
nais tornaram-se o principal método utilizado pelos Estados para harmonizar suas
leis e priticas nacionais de propriedade intelectual, bem como para estabelecer as
condigdes especificas para sua implementagio, aplicdveis apenas aos Estados-partes
desses acordos ou as entidades (empresas ou individuos) sujeitas a jurisdigio des-
ses pafses. Exemplos eminentes da regulamentagio internacional dos DPIs sob este
método sio os chamados Tratados Bilaterais de Investimento (BITs) e o Acordo
sobre Aspectos Relacionados a0 Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual
da OMC (Acordo TRIPS).

A segunda forma de harmonizagio juridica internacional deriva direta-
mente do estabelecimento de organizagdes (ou instituigdes) internacionais. Embo-
ra estas proprias organizagoes frequentemente derivem de um tratado internacio-
nal, seu status como pessoas juridicas independentes sob o direito internacional as
credencia a desempenhar fungdes particulares no que diz respeito 4 produgio de

[22] Trata-se de ponto a ser ressaltado, considerando o fato de que, apds apresentar a
maioria de suas queixas e propostas, a maioria dos paises em desenvolvimento eventualmente
passaram a reconhecer a OMC como um espago legitimo de negociag¢io multilateral no tema
da propriedade intelectual. Ver WTO, Council for TRIPS, Proposal by the African Group,
Bangladesh, Barbados, Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Haiti, Honduras,
India, Indonesia, Jamaica, Pakistan, Paraguay, Philippines, Peru, Sri Lanka, Thailand and
Venezuela, Doc. No. IP/C/W/312, WT/GC/W/450, 4 October 2001.

[23] Convengdo de Viena sobre Direito dos Tratados (1969), Art. 53; Hans Kelsen, ‘Conflicts
between Obligations under the Charter of the United Nations and Obligations under Other
International Agreements: An Analysis of Article 103 of the Charter’, University of Pittsburgh
Law Review 10 (1948-1949): 286; Hersch Lauterpacht, “The Covenant as the Higher Law’,
British Yearbook of International Law 17 (1936): 55.

[24] Ver Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Advisory
Opinion), ICJ] Report 174 (1949), 185; Legal Consequences for States of the Continued Presence
of South Africa in Namibia (Southwest Africa) notwithstanding Security Council Resolution
276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Rep. (1971), 56.



normas junto aos Estados.” Neste sentido, as organizagdes internacionais podem
promover a harmonizagio juridica através do desenvolvimento de leis-modelo,
cédigos de conduta® e outras normas técnicas, com ou sem a participagio dos Es-
tados durante a elaboragio desses documentos. Como a natureza juridica desses
instrumentos ¢ secunddria, os paises individuais tém o direito de, a seu critério,
adotar essas leis em sua totalidade ou parcialmente, incluindo a possibilidade de
incorporar versdes modificadas.”

O terceiro método para a harmonizagio de um sistema de DPIs entre
Estados ocorre por meio dos chamados “transplantes juridicos”. Transplantes juri-
dicos sdo tipicamente vistos como processos onde as leis sio copiadas literalmente
a partir de uma determinada jurisdi¢io e subsequentemente importadas ao sistema
legal de outra.” Por exemplo, tais processos podem resultar da imposigio das re-
gras de um Estado-metrépole sobre suas colonias, ou da decisio de um Estado de
imitar as préticas legislativas de outro sob a premissa de que o sistema legal deste
ultimo possui maior reputagio.’ Os transplantes legais sdo formas particularmente
importantes na 4rea de harmoniza¢io dos DPIs, sobretudo em um contexto no
qual novas regulamentagdes sio constantemente exigidas para enfrentar os desa-

[25] Quincy Wright, “The Jural Personality of the United Nations’, dmerican Journal of
International Law 43 (1949): 509.

[26] Ver e.g. Gulum Bayraktaroglu, ‘Harmonization of Private International Law at Different
Levels: Communitarization v. International Harmonization’, European Journal of Law Reform
5 (2003): 127.

[27] Além do Cédigo Internacional de Conduta sobre Transferéncias de Tecnologia (UNGA
Res. A/RES/48/167 1994), vale mencionar o Cédigo de Conduta sobre Corporagdes
Transnacionais (23 L.L.M. 626, 1984).

[28] Julie Mertus & Elizabeth Breir-Sharlow, ‘Power, Legal Transplants and Harmonization’,
University of Detroit Mercy Law Review 81 (2003): 477.

[29] Edward Wise, “The Transplant of Legal Patterns’, American Journal of Comparative Law
Supplement 38 (1990): 1.

[30] Gianmaria Ajani, ‘By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern
Europe’, American Journal of Comparative Law 43 (1995): 93. Intimamente relacionados
com o primeiro método, transplantes juridicos também podem ocorrer quando um pais
¢ virtualmente for¢ado a cumprir as exigéncias de outro porque este ultimo Estado goza de
significativa influéncia politica ou econdmica, de modo que um pais mais dependente tem que
adotar leis e politicas estipuladas para substituir aqueles que sdo percebidos pelo pais exigente
como causando danos injustificdveis aos direitos e interesses dos cidadios. Embora a conclusio
de um tratado bilateral seja muitas vezes a origem formal de tais transplantes, parece evidente
que nenhuma negociagio efetivamente ocorre entre as partes do Estado que difere da primeira
abordagem. Ver Jeremy J. Kingsley, ‘Legal Transplantation: Is This What the Doctor Ordered
and Are the Blood Types Compatible: The Application of Interdisciplinary Research to Law
Reform in the Developing World: A Case Study of Corporate Governance in Indonesia’,
Arizona Journal of International € Comparative Law 21 (2004): 493.



fios ocasionados pelos avangos tecnolégicos. Neste sentido, como o paifs-modelo é
frequentemente pioneiro ou inovador em um determinado campo tecnoldgico, as
regulamentagdes promulgadas sob sua jurisdi¢do tém uma chance razoavelmente
maior de lidar de forma mais eficiente com os efeitos desconhecidos de tal inova-
¢30, seja devido a um tempo mais longo para debates legislativos anteriores ou em
fungdo de uma simples experiéncia técnica.’® Como consequéncia, muitas nagoes
tornam-se as vezes dispostas a adotar, pelo menos parcialmente, as leis de proprie-
dade intelectual de outros paises tecnicamente avangados.

Por outro lado, ¢ improvével que as regras adotadas no todo ou em parte
a partir de sistemas juridicos externos produzam efeitos idénticos aos que foram
produzidos em seu lugar de origem. Pior ainda, se tais modelos foram adotados pela
mera imposigio de um Estado dominante ou contra a vontade do pais beneficidrio,
a probabilidade de sua inépcia juridica é tio alta que pode ndo haver nenhum esfor-
¢o real do pafs adotante para implementar essas leis nem qualquer grupo de interes-
se que pressionaria seu governo a implementd-las de fato.”> Ademais, diversos paises
sio simplesmente incapazes de implementar a maioria de suas leis, particularmente
no que diz respeito aqueles recentemente promulgados e cujo tema nio ¢ absoluta-
mente familiar para seus cidadios. Mesmo nos casos em que hd motivagio do pais
beneficidrio para implementar um modelo importado de DPIs, as diferengas entre
o pais origindrio e o de adogdo quase sempre produzirio diferengas imprevisiveis
na aplicagdo das leis absorvidas por meio de um transplante legal, especialmente
se consideradas as diferentes caracteristicas institucionais envolvendo cada parte,
incluindo as culturas juridicas e experiéncias histdricas, linguas, religides, nivel de
desenvolvimento econdmico e ideologias dominantes sobre o tratamento do ativo
intelectual em questdo.*

Por essas razoes, apesar do nivel sem precedentes de harmonizagio in-
ternacional dos DPIs voltados a prote¢io da tecnologia estrangeira, cada um dos
métodos descritos acima possui vantagens e desvantagens especificas em termos
de eficdcia institucional e incentivos econdmicos para disseminagio tecnoldgica,
tornando necessdrio explorar e identificar até que ponto essa estratégias podem me-
lhorar a negociagio de padrées internacionais eficientes de DPIs.

[31] G. Gregory Letterman, Basics of International Intellectual Property Law (Ardsley:
Transnational Publishers, 2001), 15.

[32] Peter K. Yu, ‘Currents and Crosscurrents in the International Intellectual Property
Regime’, Loyola of Los Angeles Law Review 38 (2004): 429-430.

[33] Rodolfo Sacco, ‘Legal Formats: A Dynamic Approach to Comparative Law’, American
Journal of Comparative Law 39 (1991): 343-401.



2.3. Vantagens da protegio internacional de DPIs sob a
perspectiva da multinacional detentora de tecnologia

Embora seja conhecido o fato de que os pafses em desenvolvimento pa-
degam de uma elevada caréncia de inovagio tecnoldgica em comparagio com os
paises desenvolvidos, obviamente nio ¢ adequado tratar aquela primeira categoria
de paises como um grupo homogéneo em termos de condigdes econémicas. Com
efeito, dentro deste chamado grupo dos paises em desenvolvimento, hd uma grande
amplitude de Estados sob circunstincias muito diversas de demandas tecnoldgicas
e, portanto, em niveis muito variados de inovagio.** Neste contexto, um determi-
nado proprietdrio de tecnologia (particularmente quando se trata de uma multina-
cional) é capaz de explorar eficientemente o mercado internacional de tecnologia
com base nos ganhos competitivos especificos que ele pode alcangar conforme as
condigdes econdmicas e institucionais de cada mercado onde a empresa estard pre-
sente.”

Por exemplo, uma multinacional pode ter interesse em transferir ou li-
cenciar seus ativos tecnoldgicos no exterior, apenas na condi¢io de que tal inovagio
tenha se tornado suficientemente obsoleta no préprio mercado doméstico daquela
empresa. Em alternativa, a empresa também pode observar vantagens em licenciar
uma tecnologia recém-desenvolvida para um pais em desenvolvimento, caso o seu
proprietdrio nio tenha nenhuma expectativa de utilizar essa inovagdo em seu pais
de origem. De fato, quando uma tecnologia ¢ desenvolvida para realizar algo que
nio pode ser aplicado no préprio pais do inovador - e.g. um novo método de extra-
¢do de petréleo em alto-mar desenvolvido por uma multinacional cujo pais sequer
possui territério maritimo — torna-se essencial que a empresa seja capaz de prote-
ger seus DPIs nos pafses onde tal inovagio pode ser efetivamente utilizada. Desse
modo, sob o ponto de vista da empresa multinacional que concentra grande parte
da atividade inovadora, é esperado que ela preserve a sua capacidade de escolher
livremente onde e para quem elas vio transferir suas tecnologias, sobretudo quanto
a entidade que se beneficiard dessa concessio — que poderd inclusive ser um concor-
rente indireto — e quanto ao pafs em que tais inovagdes podem ser utilizadas. Em
outras palavras, o proprietdrio da tecnologia deve ter a prerrogativa fundamental de

[34] UNCTAD, 4 Positive Agenda for Developing Countries: Issues for Future Trade
Negotiations (New York: United Nations, 2000), 77; Amanda S. Reid, ‘Enforcement of
Intellectual Property Rights in Developing Countries: China as a Case Study’, DePaul-LCA
Journal of Art € Entertainment Law 13 (2003): 78-83.

[35] Dina Kallay, The Law and Economics of Antitrust and Intellectual Property: An Austrian
Approach (Cheltenham: Edward Elgar, 2003), 22-25; Carlos A. P. Braga & Carsten Fink, “The

Relationship between Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment’, Duke
Journal of Comparative € International Law 9 (1998): 166.



avaliar a nacionalidade da empresa beneficidria e os possiveis mercados estrangeiros
onde a mesma competird.

Nesse sentido, tratados multilaterais e bilaterais que lidam com a pro-
tegio de DPIs possuem outra vantagem adicional em comparagio com leis mera-
mente domésticas, uma vez que sio capazes de fornecer sinalizagdes institucionais
diferenciadas para os detentores de tecnologia — particularmente aqueles dispostos
a maximizar os beneficios extraidos de suas constantes atividades inovadoras.* Ao
contar com sua influéncia global e com o acesso a informages privilegiadas sobre
os mercados estrangeiros em que atuario, empresas multinacionais que detenham
tecnologia de fronteira tendem a perceber o sistema internacional de protegio de
DPIs como um mecanismo menos oneroso para implementar e efetivar as condi-
¢Oes juridicas necessdrias para que a tecnologia possa ser transferida sem o risco
de que seja indevidamente utilizada.” Portanto, ao confiar na eficicia do sistema
internacional de protegio de DPIs, tais empresas acabem por ter menos custos de
sele¢do dos préprios mercados em que atuario, uma vez que, ao perceber um nivel
semelhante de prote¢io de DPIs em todos os paises que tenham aderido a tal sis-
tema, elas deixam de enfrentar consideragdes especificas sobre o ambiente juridico
de cada mercado potencial. Consequentemente, no processo de escolha sobre qual
pais mais rentdvel ou interessante para transferir sua tecnologia, as multinacionais
passar a ter que focar suas preocupagdes apenas em fatores além do 4mbito juridico
(i.e. condi¢bes macroecondmicas, fiscais e potencial de mercado).*

[36] Paul N. Doremus, ‘The Externalization of Domestic Regulation: Intellectual Property
Rights Reform in a Global Era’, Indiana Journal of Global Legal Studies 3 (1995): 346-357;
Amanda S. Reid, ‘Enforcement of Intellectual Property Rights in Developing Countries:
China as a Case Study’, DePaul-LCA Journal of Art € Entertainment Law 13 (2003): 77.
Para uma anélise empirica deste assunto, ver Hamed El-Said & Mohammed EIl-Said, “TRIPS,
Bilateralism, Multilateralism and Implications for Developing Countries: Jordan’s Drug
Sector’, Manchester Journal of International Economics Law 2 (2005): 59.

[37] Tais condigdes normalmente incluiriam, por exemplo, a jurisdi¢gio que pode ser
estabelecida para uma determinada propriedade intelectual, os requisitos para seu registro,
propriedade, licenciamento, uso ou posterior transferéncia. Ver Jean R. Homere, ‘Intellectual
Property Rights Can Help Stimulate the Economic Development of Least Developed
Countries’, Columbia Journal of Law € the Arts 27 (2003): 281-285.
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2.4. Questdes juridicas e culturais especificas do sistema
internacional de DPIs

Em termos de solidez dos incentivos legais produzidos, o sistema inter-
nacional de prote¢io dos DPIs também parece desfrutar de vantagens significativas
em relagdo as leis nacionais, na medida em que estas tltimas mostram-se frequente-
mente incapazes de enderegar algumas caracteristicas inerentes aos direitos de pro-
priedade intelectual, essenciais para garantir eficicia na prote¢io da tecnologia ou
no controle do seu uso.

Conforme argumentado na se¢do anterior, o tratamento dos DPIs por
meio de mecanismos juridicos internacionais distingue-se por permitir uma me-
lhor forma de resolver as diferengas entre multiplas leis e praticas nacionais, sobre-
tudo em um contexto no qual as leis e prticas domésticas sobre temas de DPIs de
cada pafs sio frequentemente diferentes — para nio dizer conflitantes em muitas
ocasides.” Consequentemente, caso nio houvesse esforgos para promover a har-
monizagio legal por meio dos féruns internacionais, detentores de tecnologias que
buscam proteger sua propriedade em multiplos mercados seriam obrigados a arcar
com custos muito mais elevados de coleta e monitoramento de informagdes, tendo
em vista as particularidades de cada jurisdigio onde as prote¢des de DPIs sdo bus-
cadas.

No entanto, ¢ também nos aspectos culturais associados a aplicagio
ou opera¢io de uma determinada lei de propriedade intelectual doméstica que a
cooperagio internacional tem oferecido contribuigdes importantes em termos de
redugio dos custos administrativos e legais de protegio global da tecnologia. Isso
tem sido notadamente verificado nos casos em que hd diferengas significativas nos
idiomas e priticas sociais em um ou mais mercados estrangeiros. Com efeito, a di-
versidade linguistica pode afetar a operagio adequada de diversos conceitos funda-
mentais em matéria de propriedade intelectual quando utilizadas fora de seu con-
texto nacional original — um problema que se torna particularmente exacerbado
quando acompanhado por variagoes nos respectivos alfabetos de cada jurisdigio.
Por exemplo, a tradugio de contetdos relativos a direitos autorais tem sido noto-
riamente uma questio problemdtica para seus detentores, licenciados e traduto-
res, em grande medida porque a tradugio nio satisfaz uma das partes, ou porque
questdes juridicas inesperadas surgem a medida que a expressio traduzida pode ser
considerada uma nova ideia ou direito — consequentemente, com novas disputas

[39] Os conflitos entre as tradi¢des europeia e norte-americana sio o exemplo mais evidente.
Cf. Rudolf Monta, “The Concept of “Copyright” Versus the “Droit d’Auteur™, Southern
California Law Review 32 (1958): 177.



sobre sua propriedade.* Da mesma forma, quando marcas comerciais e desenhos
industriais sio aplicados em outros paises, seu contexto pode mudar de acordo com
a linguagem local e a percepgio publica.

Talvez ainda mais importante, diferencas religiosas e culturais tém fre-
quentemente prejudicado a efetividade dos esfor¢os de transplantar conceitos de
DPIs entre multiplos paises. Longe de se tratar de mera questio aneddtica,” um
exemplo notével desse dilema tem ocorrido sobre as disputas histdricas entre as
tradi¢des juridicas nos EUA e na Franga quanto a gestio e a possibilidade de apro-
pria¢do comercial sobre obras artisticas. Enquanto a percepgio cultural norte-a-
mericana sobre direitos autorais geralmente envolva justificativas relacionadas ao
lucro econdmico para a protegio de obras artisticas e, portanto, promova normas
que colocam incentivos comerciais como catalisadores centrais da produgio cria-
tiva, a tradigio francesa percebe a inovagio e a expressio artistica como atividades
intrinsecas 4 individualidade humana, e que portanto devem ser compensadas a
um prego “justo” (por mais controversa que seja a defini¢io precisa deste termo),*
de tal modo que o seu sistema juridico tende a privilegiar uma preocupagio publica
e permanente sobre as formas como uma determinada criagdo artistica ou tecno-
légica serdo aplicadas sem o consentimento de seu autor original, mesmo que sua
propriedade seja sucessivamente transferida entre muitos individuos.

Desta forma, as multiplas percepgoes sobre objetos, simbolos, pessoas,
eventos, tecnologias, interesses comerciais € agdes governamentais variam tao in-
tensamente de regido para regido que acabam se refletindo no préprio desenho das
normas de propriedade intelectual de cada pais e, em tltima instincia, nas formas
e limites como leis restritivas de DPIs originalmente produzidas em determinados
Estados sdo absorvidas por outros Estados, o que prejudica severamente as possibi-
lidades de efetiva prote¢io de ideias e tecnologias na auséncia de qualquer forma de
cooperagao internacional.

[40] Um caso notdvel nesse sentido foi o registro do nome “cupuagu” por uma empresa
japonesa, para produtos derivados de uma determinada fruta amazoénica que também tinha
esse nome na lingua local. O registro acabou sendo cancelado pelas autoridades japonesas.
Cf. Henrique Moraes Prata, ‘Biosafety and Access to Genetic Resources in Brazil: Recent
Developments of the Legislation’, Journal of International Biotechnology Law 1 (2004): 122.

[41] Por exemplo, marcas com o sinal de uma cruz nio tém atraido reagdes positivas em
paises mugulmanos, as vezes até se tornando ilegais. Cf. John Carroll, ‘Intellectual Property
Rights in the Middle East: A Cultural Perspective’, Fordham Intellectual Property Media &
Entertainment Law Journal 11 (2000): 589-595.

[42] Rudolf Monta, “The Concept of “Copyright” Versus the “Droit d’Auteur™, Southern
California Law Review 32 (1958); Jean-Luc Piotraut, ‘An Authors’ Rights-Based Copyright

Law: The Fairness and Morality of French and American Law Compared’, Cardozo Arts &
Entertainment Law Journal 24 (2006-2007): 562-566.



Outros casos igualmente dificeis podem ser identificados neste contex-
to. Por exemplo, o problema de se traduzir termos e conceitos técnicos locais para
outros paises também se desdobrou em outras questdes relacionadas ao que a li-
teratura juridica vem chamando de “quase-direitos de propriedade intelectual”.*
Alguns pafses em desenvolvimento reivindicaram, nos tltimos anos, a existéncia de
certos direitos que pertenceriam a comunidades nativas localizadas ou origindrias
desses paises, o que impediria sua captura privada por qualquer meio €, portanto,
conferiria aos governos locais o direito de estabelecer formas mais flexiveis de pro-
priedade intelectual. Embora tais prerrogativas estejam de alguma forma ligadas 2
ideia de DPIs, seu reconhecimento e aplicagio tém sido bastante controversos, uma
vez que desafiam a natureza privada-exclusivista tradicionalmente atribuida a tais
tipos de direitos.*

Outras reivindicagdes menos controversas sobre o tratamento de DPIs
estio geralmente fundamentadas no que a literatura considera como direitos “per-
tencentes a toda a humanidade”, caracterizados por nio poderem ser apropriados
por meio de descobertas ou avangos tecnoldgicos.” Um exemplo claro dessa ca-
tegoria reside nos chamados direitos sobre o patriménio bioldgico nacional. Na
prtica, este conceito postula pela impossibilidade de conceder DPIs individuais
para qualquer tecnologia ou pesquisa sobre organismos vivos que sé podem ser en-
contrados em um pafs especifico.* Como tal, tal conceito de patrimdnio bioldgico
dificultaria a atividade de muitos pesquisadores que exploram partes do mundo a
fim de encontrar plantas, animais e outros recursos biol6gicos que possam conter
substincias ou mecanismos que ajudem, por exemplo, no desenvolvimento de no-
vos tratamentos de doengas. Da mesma forma, pesquisas na drea agricola podem
ser prejudicadas no objetivo de desenvolver melhoramentos genéticos de plantas e
animais com base na exploragio de variedades locais, j4 que, por um lado, paises em

[43] Bruce P. Keller, ‘Reemergence of Misappropriation and Other Common Law Theories of
Protection for Intellectual Property’, Harvard Journal of Law and Technology 11 (1997): 401.

[44] Shubha Ghosh, ‘Globalization, Patents, and Traditional Knowledge’, Columbia Journal
of Asian Law 17 (2003): 73.

[45] David R. Downes, ‘New Diplomacy for the Biodiversity Trade: Biodiversity,
Biotechnology, and Intellectual Property in the Convention on Biological Diversity’, Touro
Journal of Transnational Law 4 (1993): 6-8.

[46] O leque de possibilidades relativas a cessio de quase-DPIs em organismos foi drasticamente
aumentado por novos desenvolvimentos na pesquisa de genomas. O que torna essa questio
mais complicada é que tais direitos nio sdo meramente reivindicados por paises ou grupos
étnicos, mas também pelos individuos cujos cédigos genéticos foram mapeados e levados
para pesquisa, replicagdo e modificagdo. Cf. Josephine Thornton, ‘Congratulations to the
Inventors of Our Genes’, Newcastle Law Review 6 (2002): 77; L. Griggs, “The Ownership of
Excised Body Parts: Does an Individual Have the Right to Sell?’ journal of Law and Medicine
1(1994): 223-28.



desenvolvimento que frequentemente detém tais recursos biolégicos nio possuem
capacidade tecnolégica e cientifica para a realizagio dessas pesquisas, 20 mesmo
tempo em que o transporte desses materiais para um pais desenvolvido com tais
recursos tecnoldgicos passam a ser proibidos por forga da protegio do patrimdnio
bioldgico nacional.*”

Por fim, uma aplicabilidade mais questiondvel do conceito de quase-di-
reitos de propriedade intelectual reside na protegio de préticas culturais ¢ artefatos
tradicionais. Em particular, tem sido cada vez mais argumentado que, em algumas
circunstincias, artes indigenas, rituais culturais ou tradi¢des, bem como certos tra-
tamentos médicos e medicamentos tradicionais, devem ser qualificados como pro-
priedade coletiva do grupo étnico do qual se desenvolveram, ou como propriedade
nacional do pafs onde foram originalmente identificados. Nesse sentido, o governo
local passaria a ter o direito de proteger tais praticas culturais, bem como de receber
compensagdes econdmicas pelo seu eventual uso. ** Por exemplo, alguns governos
defendem o reconhecimento de um direito nacional as criagdes culturais e artisti-
cas que foram encontradas ou formuladas em um determinado pais, sem levar em
conta se tais itens foram adquiridos legalmente sob o regime existente na época ou
hi quanto tempo esses itens foram removidos do pais de origem. Tais criages sdo,
inclusive, frequentemente mencionadas como parte de um “patriménio nacional”.

Enfim, diante de todas as particularidades culturais e sociais de cada Es-
tado, politicas domésticas isoladas exercidas por paises desenvolvidos e em desen-
volvimento normalmente se mostram falhas ou muito limitadas na sua eficdcia.”’
E neste contexto que esforgos de cooperagio bilateral e multilateral por meio de
tratados internacionais tém também permitido importantes espagos de aprimora-
mento nas regulamentag¢des de DPIs, no interesse de ambos os grupos de paises.
Em alguns casos, paises desenvolvidos tém concordado em fornecer compensagoes
financeiras ao pafs de origem sobre lucros obtidos a partir da comercializagio de
certos organismos nativos.* Em outras situagdes, pafses em desenvolvimento ad-
quiriram o direito de restringir estrangeiros sobre o acesso ou uso de organismos

[47] Klaus Bosselmann, ‘Plants and Politics: The International Legal Regime Concerning
Biotechnology and Biodiversity’, Colorado Journal of International Environmental Law and
Policy 7 (1996): 128-132.

[48] Sabine Sand, ‘Sui Generis Laws for the Protection of Indigenous Expressions of Culture
and Traditional Knowledge’, University of Queensland Law Journal 22 (2002): 193.

[49] Michelle M. Nerozzi, “The Battle over Life-Saving Pharmaceuticals: Are Developing
Countries Being “TRIPped” by Developed Countries’, Villanova Law Review 47 (2002): 605.

[50] David R. Downes, ‘New Diplomacy for the Biodiversity Trade: Biodiversity,
Biotechnology, and Intellectual Property in the Convention on Biological Diversity’, Touro
Journal of Transnational Law 4 (1993): 20-24



que seus governos consideram estrategicamente importantes, bem como o direito
de compartilhamento dos lucros recebidos a partir de pesquisas obtidas com tais
organismos.” Neste sentido, Estados e empresas que se envolvem nas diferentes
formas de negociagio internacional tém claramente se beneficiado de maior prote-
¢do e inovagdo, em comparagio com aqueles que insistem meramente em politicas
domésticas incomunicéveis.

2.5. Eficiéncias das politicas internacionais no combate
as infragoes de DPIs

E importante lembrar que a preocupagio das empresas de tecnologia
para a regulamentagio global da propriedade intelectual reside nio apenas nos
incontéveis detalhes em torno das politicas de cada pais, mas também nos meios
eficazes para combater as formas ilegitimas de uso de inovagdes protegidas.> Nesse
sentido, o conhecido fenémeno da pirataria em escala mundial permanece como
uma das principais causas de insatisfagdo entre as multinacionais e seus respectivos
governos.

Embora o termo “pirataria” tenha sido inicialmente utilizado para de-
notar casos de violagio de direitos autorais puros, ele ¢ atualmente adotado como
um rétulo comum para qualquer usurpagio ilicita de DPIs.> Infratores que se en-
volvem nesta atividade naturalmente o fazem para seu préprio beneficio, embora
as razdes por trds dessa pratica variem bastante. Com efeito, parte substancial das
pessoas que violam DPIs o fazem apenas para fins particulares imediatos, tais como
o consumo de material audiovisual sem o pagamento de royalties ao respectivo ar-
tista ou editor, um problema que se expandiu drasticamente com a facilitagio das
comunicagdes digitais.>*

No entanto, a usurpagio de DPIs muitas vezes ocorre sobre certos pro-
cessos e tecnologias industriais intermedidrios, a fim de permitir a replicagio e fabri-

[51] Neil D. Hamilton, “Who Owns Dinner: Evolving Legal Mechanisms for Ownership of
Plant Resources’, Tulsa Law Journal 28 (1992): 587.

[52] Glenn R. Butterton, ‘Pirates, Dragons and US Intellectual Property Rights in China:
Problems and Prospects of Chinese Enforcement’, Arizona Law Review 38 (1996): 1094-1097.
[53] Paul N. Doremus, ‘The Externalization of Domestic Regulation: Intellectual Property
Rights Reform in a Global Era’, Indiana Journal of Global Legal Studies 3 (1995): 352;
Hong Xue, ‘Between the Hammer and the Block: China’s Intellectual Property Rights in the
Network Age’, University of Ottawa Law € Technology Journal 2 (2005): 298.

[54] Matthew Rimmer, ‘Hail to the Thief: A Tribute to Kazaa’, University of Ottawa Law &
Technology Journal 2 (2005): 173.



cagio de produtos com alto valor comercial. Além disso, o propésito comercial des-
sas atividades ilegais ¢ majoritariamente voltado para a distribuigdo de tais produtos
em mercados externos, onde a pritica de pirataria ¢ frequentemente dificil de mo-
nitorar, prevenir e punir de forma eficaz.®* Uma vez que os custos de reprodugio
sdo relativamente pequenos, os concorrentes ilegitimos nos mercados externos nio
possuem desincentivos para fazer uso de tais técnicas ilicitas, ainda mais diante dos
enormes potenciais de lucro que podem ser obtidos a partir da venda em massa
desses produtos falsificados para um mercado estrangeiro.

Em outras palavras, quando usudrios ilegais de tecnologia sdo autoriza-
dos a competir com seus produtos falsificados nos mercados de diversos paises, nio
s6 a propria estrutura de incentivos dos DPIs ¢ colocada em risco, mas os princi-
pios da livre e justa competigio também se tornam seriamente prejudicados.* Um
numero significativo de estudos que tentam medir o impacto de tais infragdes na
economia mostram que as perdas econémicas anuais geradas com a pirataria em
larga escala tornam-se um risco proibitivamente elevado para atividades econdmi-
cas altamente dependentes de pesquisa e desenvolvimento.””

Portanto, para Estados que ndo mantenham qualquer compromisso for-
mal com outros paises ou institui¢des em nivel internacional, a pirataria tecnolégi-
ca torna-se um negdcio altamente lucrativo para os chamados free-riders, exclusi-
vamente as custas de desenvolvedores legitimos de tecnologia. Neste sentido, uma
atividade de pirataria tecnoldgica normalmente emerge em fungio da natureza
ambigua das leis de propriedade intelectual de um Estado ou da falta de incentivos
politicos para dar efetividade as leis de propriedade intelectual ali presentes.’® Oca-

[55] Jane C. Ginsburg, ‘Copyright without Borders: Choice of Forum and Choice of Law
for Copyright Infringement in Cyberspace’, Cardozo Arts € Entertainment Law Journal 15
(1997): 153.

[56] Dina Kallay, The Law and Economics of Antitrust and Intellectual Property: An Austrian
Approach (Cheltenham: Edward Elgar, 2003), 124; Eric Priesf, “The Future of Music and Film
Piracy in China’, Berkeley Technology Law Journal 21 (2006): 795.

[57] Ver e.g. International Intellectual Property Alliance, Report on Section 301 (2007) <www.
iipa.com/2007_SPEC301_TOC.htm>, 1 January 2009. E verdade que muitos pesquisadores
tém numeros extremamente diferentes sobre a importincia desse impacto. No entanto, embora
virios estudos difiram em suas estimativas e muitas vezes sio distorcidos de acordo com os
interesses das entidades que as patrocinam ou consultam, a maior parte da literatura concorda
que os danos econdmicos causados por essa atividade sdo significativos em qualquer uma
das circunstincias dadas. Cf. Carlos A. P. Braga & Carsten Fink, “The Relationship between
Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment’, Duke Journal of Comparative &
International Law 9 (1998): 175.

[58] As vezes, essas leis ndo sio sequer ambiguas, mas favorecem expressamente formas de
licenciamento obrigatério ou apropriagio indiscriminada. Por exemplo, a Indian Patent Act



sionalmente, o problema fundamental acaba residindo nos préprios governos, que
por vezes chegam a se comportar em conluio com as atividades de pirataria, seja
porque apoiados por alguns setores da industria nacional, seja pelas expectativas de
ganhos politicos alternativos.>

A propésito, é importante lembrar que a pirataria nio ¢ um problema
exclusivo dos paises em desenvolvimento. Mesmo em nagdes onde os DPIs sdo rigo-
rosamente aplicados, sempre se observa um nivel de infragdo apesar de todos os me-
canismos legais e arquitetdnicos empregados para impedi-lo.* Isso é especialmente
verdade em termos do impacto nos niveis de transferéncia global de tecnologia,
uma vez que novas oportunidades para a atividades de pirataria em larga escala —
sobretudo em razdo das redes de comunicagio digital - manifestam-se justamente
sobre os pafses onde a prépria infraestrutura nas comunicagdes ¢ mais desenvolvi-

da.

Por essa razio, um sistema internacional de prote¢io de DPIs mostra-se
ainda mais eficaz no combate a tais atividades, na medida em que as formas bilate-
rais e multilaterais de cooperagio nio sé seriam capazes de minimizar alguns dos
efeitos indesejados dessas estratégias domésticas encontradas em diversos paises,
mas também facilitar a sua adaptagio a cada nova tentativa dos individuos de con-
tornar (legal ou tecnicamente) a prote¢io dos DPIs.

(1970) estabelece que ‘at any time after the expiration of three years from the date of the sealing of
a patent, any person interested may make an application to the Controller for grant of compulsory
license on patent on any of the following grounds, namely: (a) that the reasonable requirements of
the public with respect to the patented invention have not been satisfied, or (b) that the patented
invention is not available to the public at a reasonably affordable price, or (c) that the patented
invention is not worked in the territory of India.” Cf. Indian Patent Act (1970), as amended by
the Patents (Amendment) Act of 1999, at Section 84(1).

[59] Na verdade, essa politica ndo se restringe aos paises em desenvolvimento ou mesmo aos
governos recentes. Os EUA sio amplamente conhecidos por ser, durante grande parte do
século XIX, um dos maiores defensores mundiais da reprodugio ilegal de material protegido
por direitos autorais, especialmente aqueles provenientes de autores e editores britinicos. Cf.
Jane C. Ginsburg & John Kernochan, ‘One Hundred and Two Years Later: The US Joins the
Berne Convention’, Columbia-VLA Journal of Law & the Arts 13 (1988): 1-2.

[60] Algumas medidas propostas para combater a pirataria tecnoldgica incluem restrigoes
arquitetonicas a nova tecnologia, permitindo uma restrigdio permanente dos equipamentos
que incorporam essa tecnologia. Cf. Dana R. Wagner, “The Keepers of the Gates: Intellectual
Property, Antitrust, and the Regulatory Implications of Systems Technology’, Hastings Law

Journal 51 (1999): 1129.



3. OS PRINCIPAIS MECANISMOS JURIDICOS
INTERNACIONAIS: TRATADOS BILATERAIS
DE INVESTIMENTO (BITS) E ACORDOS
MULTILATERAIS DE DPIS

Considerando as caracteristicas e particularidades dos dois modos pre-
dominantes de transferéncia global de tecnologia descritos nas se¢des anteriores —
no caso, as atividades de IED e contratos de licenciamento —, pafses que desejam
atrair a confianga dos detentores estrangeiros de tecnologia (sobretudo no caso de
paises em desenvolvimento) necessitam de arranjos legais especificos que possam
catalisar este processo de forma eficaz.

Dado que a principal solugio para este problema decorre fundamental-
mente da melhoria de seus respectivos niveis de protegio aos DPIs, a abordagem
mais intuitiva para tais Estados seria simplesmente adotar leis internas com teor
semelhante aquelas dos pafses a0s quais as empresas multinacionais originalmente
pertencem. No entanto, tal politica tem se mostrado insuficiente para gerar a neces-
sdria seguranca juridica para tais proprietdrios de tecnologia,* de tal modo que es-
tes buscam obter um grau adicional de salvaguarda (especialmente em se tratando
de paises em desenvolvimento) contra os riscos associados a perda de controle sobre
o uso e disseminagio de seus ativos tecnolégicos. Contudo, por nio disporem de
informagdes ou condigdes completas de avaliar o nivel real de efetividade dos DPIs
nesses paises, multinacionais detentoras de tecnologia de fronteira tendem a, alter-
nativamente, buscar protegoes concedidas pelos seus préprios Estados de origem,
tendo em vista a possibilidade de que estes atuem diretamente em beneficio de seus
nacionais junto a outros Estados. Em outras palavras, a melhor garantia para uma
multinacional nio seria aquela oferecida diretamente pelo Estado anfitrido interes-
sado em receber sua tecnologia, mas aquela em que as leis do respectivo Estado de
origem possam ser eventualmente utilizadas contra o Estado anfitrido, por meio de
compromissos muatuos assumidos por ambos os Estados sob o direito internacio-
nal.

Neste contexto, as atividades de IED e de licenciamento usufruem de
regimes juridicos distintos dentro do sistema internacional. No caso de uma ativi-
dade de IED, a protegio internacional de um ativo tecnolégico é frequentemente
estabelecida sob padrdes acima daquelas previstos nas legislages nacionais: isto é
comumente realizado por meio dos chamados Tratados Bilaterais de Investimento

[61] G. Gregory Letterman, Basics of International Intellectual Property Law (Ardsley:
Transnational Publishers, 2001), 359.



(Bilateral Investment Treaties — BITs) celebrados entre um Estado anfitrido (i.e. o
pais onde o investimento serd realizado) e um Estado de origem (i.c. o pafs onde a
multinacional detentora de tecnologia tem a sua sede principal).

Um BIT é comumente definido como um tratado internacional entre
dois ou mais Estados que regula os investimentos diretos realizados por pessoas
fisicas ou juridicas de um Estado-parte no territério do outro Estado-parte.®* Tais
acordos nio apenas reforgam a protegio juridica dos ativos tecnoldgicos, mas tam-
bém de todos os aspectos dos investimentos diretos que possam ocorrer entre 0s
dois Estados signatdrios, incluindo rigorosas condigoes de expropriagio, formas de
compensagio e procedimentos de solugio de disputas. Embora a estrutura geral e
o contetdo substantivo dos BI'Ts atualmente vigentes variem relativamente pouco
entre si, tais arranjos tém se tornado um dos incentivos legais mais eficazes para
empresas estrangeiras investirem e transferirem diretamente sua tecnologia para
outros pafses.®® Isto porque, do ponto de vista de uma multinacional, os BITs re-
presentam um compromisso internacional do Estado anfitrido de efetivar regimes
mais rigorosos dos direitos de propriedade em todos os seus aspectos (incluindo
DPIs), em conformidade com as politicas do Estado de origem do qual essa empre-
sa é nacional.

Em que pese a crescente importincia dos BITs e dos arranjos de cardter
bilateral/regional para a prote¢io de investimentos diretos e de transferéncias de
tecnologia, deve-se observar também que nio ainda hd acordos de natureza mul-
tilateral sobre IED que com semelhantes niveis de aderéncia e efetividade entre os
Estados, exceto quando diretamente relacionados a aplicagdo e interpretagio dos
préprios BITs. Neste sentido, o Centro Internacional de Resolugdo de Disputas
em Investimentos (/nternational Centre for Settlement of Investment Disputes —
ICSID), organizagio internacional de natureza multilateral ligada do Grupo do
Banco Mundial, tem atuado com o objetivo de facilitar a resolugio de disputas
sobre investimentos diretos entre governos e investidores estrangeiros privados,
geralmente em fungio da aplicagdo e interpretagio de BITs.** Assim, embora o

[62] Teresa McGhie, ‘Bilateral and Multilateral Investment Treaties’, in Legal Aspects of
Foreign Direct Investment, ed. Daniel D. Bradlow & Alfred Escher (The Hague, Kluwer Law
International, 1999), 107.

[63] Kenneth J. Vandevelde, “The Economics of Bilateral Investment Treaties’, Harvard
International Law Journal 41 (2000): 479; Jeswald W. Salacuse & Nicholas P. Sullivan, ‘Do
BITs Really Work: An Evaluation of Bilateral Investment Treaties and Their Grand Bargain’,
46 Harvard International Law Journal 46 (2005): 67; ICTSD-UNCTAD, ‘Intellectual
Property Rights, Implications for Development’, Intellectual Property Rights €5 Sustainable
Development Series (2003), <www.ictsd.org/ pubs/ictsd_series/ iprs/PP.html>, 1 January
2009, 86.

[64] Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of



ICSID constitua uma institui¢io multilateral, cumpre notar que sua competéncia
relaciona-se mais diretamente com a aplicagio dos préprios BITs, uma vez que a
prépria abordagem bilateral constitui uma forma de compromisso de um Estado
sob o direito internacional.®®

Por outro lado, em relagio 4 regulagio e protegio dos contratos de licen-
ciamento, a aplicagio dos DPIs em nivel internacional tem sido, de fato, realizada
principalmente por meio de acordos multilaterais. Em que pese uma discussio
exaustiva sobre todos tratados multilaterais de DPIs exceder o escopo deste artigo,
¢ importante enderecar quatro tratados internacionais especificos no que diz res-
peito a questio da transferéncia internacional de tecnologia: a Convengio de Paris
de 1883,” a Convengio de Berna de 1886, a Convengdo de Roma de 1961% ¢ o
Tratado sobre Propriedade Intelectual Referente a Circuitos Integrados (Tratado
IPIC) de 1989.7° Tais instrumentos sdo essenciais para compreender a natureza da
prote¢io internacional da tecnologia que é comercialmente transferida para outros
paises, na medida em que cada um deles abrange um pilar especifico sobre o tema.

Other States (18 de margo de 1965).

[65] Outra institui¢do multilateral relacionada 2 prote¢io de IED ¢ a Agéncia Multilateral
de Garantia de Investimentos (Multilateral Investment Guarantee Agency — MIGA), embora
ela guarde pouca relagio com a protegio de DPIs. Ver Malcolm D. Rowat, ‘Multilateral
Approaches to Improving the Investment Climate of Developing Countries: The Cases of
ICSID and MIGA’, Harvard International Law Journal 33 (1992): 118; Thomas L. Brewer,
“International Investment Dispute Settlement Procedures: The Evolving Regime for Foreign
Direct Investment,” Law €5 Policy in International Business 26 (1994): 656; Convention
Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, done in Washington, D.C., 11
October 1985.

[66] Para uma visio exaustiva e cronoldgica dos tratados multilaterais sobre DPIs, ver P.
Kanagavel, ‘Intellectual Property Rights: A Comprehensive Overview’, Journal of Patent &
Trademark Office Society 85 (2003): 663. Exemplos de tratados bilaterais bem-sucedidos sobre
DPIS podem ser observados em Pedro Roffe, ‘Intellectual Property, Bilateral Agreements and
Sustainable Development: The Challenges of Implementation’, CIEL (2007), <www.ciel.org/
Publications/FTA_ImplementationPub_Jan07.pdf>. No entanto, a maioria desses acordos
deve ser vista como continuagbes diretas dos esforos multilaterais iniciados pelo Acordo
TRIPS da OMC, ¢ nio como um esfor¢o independente.

[67] Convengdo de Paris sobre a Prote¢do da Propriedade Industrial (20 de margo de 1883,
alterado em 28 de setembro de 1979).

[68] Convengio de Berna sobre a Protegdo das Obras Literdrias e Artisticas (9 de setembro de
1886, alterado em 28 de setembro de 1979).

[69] Convengio Internacional sobre a Prote¢io de Artistas, Produtores de Fonogramas e
Organizagdes de Radiodifusdo (26 October 1961).

[70] Tratado sobre Propriedade Intelectual Referente a Circuitos Integrados (26 de maio de
1989).



Mais importante, todos esses tratados foram sistematicamente incor-
porados ao que hoje ¢ conhecido como o acordo internacional mais imperativo e
abrangente sobre o tema da protegio de DPIs,” o chamado Acordo sobre Aspectos
Relacionados a0 Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights — Acordo TRIPS), firmado
no dmbito da Organizagio Mundial do Comércio (OMC).”> O Acordo TRIPS
nio apenas passou a fornecer abordagens inovadoras e sem precedentes sobre a
aplicagio de DPIs entre os Estados, mas também conseguiu ampliar seu escopo de
atuagio por meio de uma coordenagio mais harmonizada entre os tratados inter-
nacionais até entdo firmados sobre o tema e os respectivos sistemas juridicos nacio-
nais existentes voltados a sua protegio.

Na perspectiva dos proprietdrios de tecnologia, os BITs e os tratados
multilaterais de DPIs emergiram simultaneamente como a sinalizagio mais forte
de compromisso dos Estados com a protegio dos incentivos a disseminagio global
de tecnologia.” Na medida em que as empresas multinacionais vislumbram as ati-
vidades de IED e de licenciamento como as préticas mais seguras para fornecer sua
tecnologia no exterior, os regimes legais efetivamente disponiveis aos formuladores
de politicas nos Estados — e particularmente nos pafses em desenvolvimento — tor-
nou-se essencialmente reduzida a essas duas grandes sistemdticas de governanga
internacional.

4. OBSERVACOES FINAIS

Neste artigo, procuramos estabelecer alguns dos fundamentos iniciais
para se compreender a importincia dos regimes juridicos internacionais que go-
vernam as transferéncias de tecnologia e conhecimento entre Estados. Primeiro,
revisitamos os principais elementos tedricos que demonstram como a estrutura dos

[71] Jayashree Watal, ‘Implementing the TRIPS Agreement’, in Development, Trade, and the
WTO: A Handbook, ed. Bernard Hoekman et al. (Washington, DC, The World Bank, 2001),
304-314.

[72] OMC, Acordo de Estabelecimento da Organizagio Mundial do Comércio (15 de abril de
1994); OMC, Acordo sobre Aspectos Relacionados a0 Comércio dos Direitos de Propriedade
Intelectual, Anexo 1C do Acordo da OMC.

[73] OECD, ‘Development Dimensions of Intellectual Property Rights: The Relationship
between Trade, FDI and Licensing’, Working Party of the Trade Committee No. TD/TC/
WP(2003)16 (Paris, OECD, 2003a), <www.ige.ch/E/jurinfo/documents/j110407¢.pdf>, 1
January 2009.



DPIs cria incentivos para o aumento dos fluxos de IED e de contratos de licencia-
mento em mercados estrangeiros. Tais discussoes sugerem, em geral, que os DPIs
podem assumir diferentes graus de intensidade e cada um desses niveis afetard de
forma diferente a disposigdo das empresas em fornecer sua tecnologia no exterior.
Mais especificamente, DPIs mais fortes provavelmente aumentario o nivel de flu-
xos de tecnologia através de atividades de IED ou de licenciamento.

Ademais, as diversas abordagens de regulagio atualmente disponiveis
para os proprietirios de tecnologia acabam por se traduzir em diferentes graus de
efetividade na protegio de DPIs. Neste contexto, é possivel afirmar que legislagoes
de cardter meramente nacional situam-se no menor grau dessa escala, uma vez que
acabam por se revelar frequentemente ineficazes em garantir a devida protegio de
DPIs em jurisdigdes estrangeiras aos detentores de tecnologia. Por outro lado, as
diversas formas de protecio internacional de DPIs tém desempenhado uma pa-
pel notadamente crucial em relagio aos arranjos nacionais, na medida em que tém
superado alguns dos desafios mais importantes ligados 4 natureza da atividade de
inovagio tecnoldgica — sobretudo no que tange a harmonizagio de sistemas juridi-
cos conflitantes, 4 necessidade de ripida adaptagio ao progresso tecnoldgico e ao
enfrentamento de diferengas culturais e sociais que limitam severamente a eficicia
de politicas domésticas isoladas de DPIs.

Por fim, considerando a importincia do marco legal internacional para
a protegio de DPIs, foram brevemente introduzidos os regimes juridicos interna-
cionais mais relevantes desenvolvidos em torno das atividades de transferéncia co-
mercial de tecnologia, com base nas atividades de IED e contratos de licenciamen-
to enquanto modalidades mais frequentes de disseminagio adotadas por empresas
multinacionais. Com relagdo as atividades de licenciamento, uma série de acordos
multilaterais foram progressivamente celebrados a fim de garantir sua protegio e
aplicagio global, culminando finalmente no Acordo TRIPS da OMC. No que diz
respeito as atividades de IED, o regime mais adotado tem sido os tratados bilaterais
de investimento. Em que pese a constante evolugio que tais regimes vém natural-
mente enfrentando, sua estrutura normativa e carter essencialmente internacio-
nais mostram-se fundamentais para fomentar uma maior disseminagio global de
conhecimento e tecnologia, tanto no interesse de paises desenvolvidos, que abrigam
grande parte da inovagio tecnoldgica, como de paises em desenvolvimento, cujo
enorme potencial econdmico ainda enfrenta desafios por maior produtividade.
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