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A Importancia do registro de marca e o seu
reconhecimento como patrimonio empresarial

Milene Correia. FOTO: DIVULGACAO

Uma palavra, uma figura, um simbolo ou uma so-
matdria de todos eles, formando um sinal distintivo,
visualmente perceptivel, que identifica produtos
e/ou servigos em um determinado seguimento mer-
cadoldgico, capaz de se distinguir em relacéo a ou-
tros iguais ou até mesmo semelhantes perante seu
consumidor, esta é a definicdo de marca.
Anomenclatura?marca?, surge com as primeirastro-
cas comerciais, que deram origem ao conceito de
?marcar? algo para que fosse possivel distingui-lo no
mercado. Com o passar do tempo, as marcas dei-
xaram de ter apenas a funcdo de identificacdo ou dis-
tincdo de um produto, comecaram a ser percebidas e
reconhecidas como umativo empresarial, que muitas
vezes, ultrapassam o valor material dos seus pro-
dutos.

No seguimento de luxo, € facil perceber o quanto as
marcas criam um elo maior com seu consumidor,
muitas passaram a ser instrumento de relacéo social,
causando uma certa dependéncia de seu consumo pa-
ra aceitacdo em determinados ambientes. A sen-
sacdo de prazer que estas marcas carregam, esta
intimamente ligada ao poder e prestigio que os altos
precos dos produtos causam ao selecionar seus usua-
rios. E neste mercado, os produtores ja perceberam a
importancia inserida neste ativo que fabricam e ven-
dem.

No Brasil, as marcas sao amplamente protegidas pe-
la Propriedade Industrial, ramo do Direito regulado
pelaLei 9.279 de 1996. O artigo 129, dareferida nor-
ma, estabelece que a propriedade da marca ad-
quire-se pelo registro validamente expedido, sendo
assegurado aotitular seu uso exclusivo em todo o ter-
ritorio nacional. Ou seja, a protecéo legal so se torna
possivel com o registro da marca perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial ? INPI, que ga-
rantird, apds o registro, que o detentor da marca ad-
quira o direitode goza-lacom exclusividade eaindaa
possibilidade de estender sua protecdo para mais de
130 paises, através das convencdes das quais o Brasil
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é membro.

O registro assegura ao titular da marca ou ao de-
positante, o direito de ceder, licenciar seu uso e zelar
pela sua integridade material ou reputacao. E foi exa-
tamente para garantir o direito de zelar pela in-
tegridade material e reputacdo damarca, que a Lei de
Propriedade Industrial ? LPI, dedicou trés capitulos
aoscrimes contrao registro edireitos adquiridos atra-
vés dos mesmos.

A pratica delituosa comeca com areproducéo, no to-
do ou em parte, sem autorizagéo do titular ou imi-
tacdo de modo que possa induzir confusdo, que
muitas vezes é estudada e programada para este fim.
Comete crime também, quem importa, exporta, ven-
de, oferece ou expde a venda, oculta ou tem em es-
toque produto assinalado com marca ilicitamente
reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em
parte; ou produto de sua industria ou comércio, con-
tido em vasilhame, recipiente ou embalagem que
contenha marca legitima de outrem.

Além de todos os direitos e garantias su-
pramencionados, areferidalei repudiaeclassifica co-
mo crime a pratica de concorréncia desleal e
parasitaria. Em linhas gerais, a concorréncia desleal
se configura quando um empresario ou empresa re-
corre apraticasilicitas para atrair consumidores, pre-
judicando seus adversarios de mercado.

Quando a conduta criminosa se da entre empresas
que ndo sdo concorrentes, casos em que ha a apro-
priacdo do esforco e patriménio imaterial alheio, a
flagrante intencéo detirar proveito dapropriedade in-
tangivel de outrasempresas, seja ele de reputacéo, in-
vestimento, elementos essenciais e atrativos de
clientes, entre outras hipoteses, caracteriza-se o apro-
veitamento parasitario.

Se identificadas e juridicamente comprovadas, tais
praticas podem acarretar prejuizos gravissimos ao
executor, com penas que vao de detencéo de trés me-
ses a um ano ou multa. Entretanto, mesmo assim, é
muito comum presenciar marcas que de-
claradamente usufruem da pratica ilegal como sub-
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terfugio para crescerem no mercado.

Por todo o exposto, razdes ndo faltam para que quais-
quer empreendedores ou empresarios, de micro a
grande porte, registrem suas marcas, encarando o re-
gistro como uma forma de protecdo do seu
patrimdnio.

Sobreviver e se destacar em mercados cada dia mais
dindmicos, competitivos e transitorios, exige a cria-
cdo de uma marca atrelada a uma estratégia co-
mercial, que juntamente com uma estratégia juridica,
protegerdo 0s investimentos empresariais rea-
lizados.

Que aimportancia da prote¢do da marcaainda é tema
desconhecido de esmagadoramaioria, o que afetaseu
reconhecimento dasua importanciae valor como ati-
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V0, ainda que intangivel, antecipando e mitigando os
riscos operacionais da empresa através do registro.
Se bem gerida, uma marca pode ser explorada de di-
versas formas e trazer lucros constantes, por isso,
té-la protegida legalmente € fundamental.

*Muilene Correia, advogada militante na area de Pro-
priedade Intelectual, formada pela Universidade
Braz Cubas, pds graduada em Direito Empresarial e
Negdcios, programa de formacao executiva da Fun-
dacdo Getulio Vargas, Pos-graduanda em Pro-
priedade Intelectual, Direito do Entretenimento,
Midia e Moda Na Escola Superior da Advocacia ?
ESA /SP, coordenadora da area de Negdcios e re-
lagdes Institucionais na MoselloLima Advocacia
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Patrulha da pirataria ja removeu 890 mil anuncios e
sites de downloads

"A diminuicdo do nimero de anincios removidos se
deve ao maior controle estabelecido pelos sites que
disponibilizam esse tipo de contelido, em parceria
com as Entidades de Classe que representam os de-
tentores dos direitos autorais, como € o caso da
ABES. Em contrapartida, identificamos a migracao
deste contetdo ilegal para outras plataformas de dis-
tribuicdo em que ha um menor controle, onde es-
tamos focando nossos esforgos para minimizar ao
maximo essa pratica™, explica Carolina Marzano, as-
sessora de comités da ABES. A ABES - Associagédo
Brasileira das Empresas de Software removeu da
web, no ano de 2021, 115.485 anuncios, links e sites
com conteudos que davam acesso aarquivos que vio-
lam o Direito Autoral e aPropriedade Intelectual dos
associados da entidade. A acdo acontece desde 2005
e é realizada por meio do trabalho de Monitoramento
da Internet daassociacdo. Comisso, a ABES ja con-
seguiu derrubar mais de 890 mil contetdos ilegais
desde o inicio do monitoramento. O numero de links
removidos saltou de 56.928 em 2020 para 112.429
em 2021, e de 110 sites para 117 sites, res-
pectivamente.

"A diminuicdo do nimero de andncios removidos se
deve ao maior controle estabelecido pelos sites que
disponibilizam esse tipo de contelido, em parceria
com as Entidades de Classe que representam os de-
tentores dos direitos autorais, como € o caso da
ABES. Em contrapartida, identificamos a migracao
deste contetdo ilegal para outras plataformas de dis-
tribuicdo em que ha um menor controle, onde es-
tamos focando nossos esfor¢os para minimizar ao
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méaximo essa pratica”, explica Carolina Marzano, as-
sessora de comités da ABES.

Entre janeiro e julho de 2022, a ABES contabilizou
38.816 links removidos por violarem os direitos de
propriedade intelectual. Foram retirados do ar 719
anuncios que promoviam produtos piratas. Além
disso, a entidade foi responsavel por derrubar 53
websites que ofereciam downloads ilegais de sof-
tware. "A ABES faz um monitoramento continuo da

internet e notifica diretamente os proprios portais de

e-commerce e 0s provedores de acesso. Esta acdo tem
0 objetivo de proteger os consumidores, que podem
estar expostos a virus, malwares e sequestro de da-
dos. Também protege o consumidor que pode estar
infringindo as leis brasileiras de propriedade in-
telectual sem saber”, declara Paulo Milliet Roque,
presidente da ABES.

Empresas Associadas a ABES podem contar com es-
se servico de monitoramento gratuitamente en-
caminhando eventuais conteudos ilegais para o Setor
de Monitoramento de Internet. A entidade também
promove a integridade ética entre seus associados
por meio do programa Uma Empresa Etica, que in-
centiva e oferece gratuitamente as associadas 0S
meios para implantar os trés pilares essenciais de
uma politica de integridade e conformidade ao ar-
cabouco legal: a elaboracdo e implementagédo de um
codigo de ética; treinamento de compliance aos co-
laboradores e a adoc¢do de um canal de dendncias in-
dependente.
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Contrafacao de patentes - Migalhas

Em uma ludicaapreciacdoanaldgica, é possivel com-
parar o documento de uma patente concedida a es-
critura de um bem-de-raiz averbado junto ao
Registro Geral de Imdveis. Assim, entre aquilo que é
digno de receber destaque pela aproximacao das ca-
racteristicas intrinsecas, (a) o que se concebe na
patente como relatorio descritivo narrando o estado
da arte, também é visto no documento do RGI como
imoveis confinantes ou lindeiros; (b) os desenhos e
exemplos do privilégio de invencdo, por sua vez, po-
dem ser depurados na escritura como a descri¢céo do
imovel; e (c) as reivindicagdesl do direito de ex-
clusividade, alias, sdo equiparaveis a metragem ex-
posta quanto a extensdo imobiliaria.

Com relagdo as caracteristicas extrinsecas ao iter
imaterial, mas peculiares ao direito de propriedade
que recai sobre as ultimas, é atil rememorar que: (d)
ambas as expressdes de exclusividade sdo sus-
cetiveis de licenca, cessdo e até da usucapido?; (e) a
propriedade imaterial e a material sdo pertinentes a
utilizagdo como direito real de garantia3; e (f) as ti-
tularidades ndo sdo imunes a denominada "in-
tervencdo do Estado na propriedade privada"4,
podendo ser objeto de politicas publicasaexemploda
requisicdo/empréstimo compulsério, licenca obri-
gatoria, desapropriacdo etc.

As maiores similitudes entre o sistema das pro-
priedades mobiliarias imateriais e das propriedades
imobiliarias, no entanto, cessam por ai. Fato é que en-
quanto (g) aexclusividade tende a perpetuidade5 nos
imoveis, amesma e temporariab napatente; (h) o con-
te(ido do bem imdvel tende a estabilidade, na patente
é possivel que o campo de tutela oscile, tal como em
um movimento sistélico/diastélico. Ou seja, é pos-
sivel a invalidacdo parcial do ato de concessao das
reivindicagdes (denotando o fendmeno da sa-
natoria); e (i) acessacdo de uso do imoével ndotraduz a
imediata perda de sua titularidade, enquanto na pa-
tente - a priori - acaducidade imp6e sancdes pelo de-
suso7 do bem, independentemente da conduta de
terceiros.
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Vistas algumas das similitudes e disparidades entre
0s tipos proprietarios da coisa imobiliaria e do bem
imaterial utilitario, a imagem de um transeunte in-
gressando em domicilio de outrem é bastante alusiva
ao que se concebe como contrafacdo de patentes.
Aforaas historietas infanto-juvenis daqual alendade
Cachinhos Dourados vem a calhar, raros sdo os pro-
prietarios que acham divertidas as eventuais visitas
de penetras. Por isso mesmo, muito além da exis-
téncia de uma rede de protecdo fincada nas tutelas
possessorias, petitdrias e compensatdrias, também
ha a incidéncia do direito penal (art. 183 da LPI) que
serve a dissuasdo dos aventureiros ou invasores de
plantdo.

Quando se mira o tipo de invengdo protegida por uma
patente, tal como ocorre no mundo do tangivel, ha
peculiaridades juridicas que discriminam a in-
tegridade de uma criacdo que mire um produto, pe-
rante aquelas que resultam em um processo. Pela
improbabilidade  estatistica (de um  pro-
prietario-vitima de contrafagdo de seu meio
inventivo) em demonstrar que o violador estaria re-
produzindo seu processo, a legislacdo de regéncia
facilitou o 6nus probatério8 deslocando-o para o
acusado. Sem que isso signifique, tampouco, um re-
torno ao periodo da inquisi¢do espanhola, em geral,
os Orgéos Julgadores se valem dos auxiliares do Jui-
zo (peritos) para analisarem os fatos controvertidos.
Logo, apenas diante do resultado do laudo que im-
pute dubiedade nas teses da acusacao e da defesa, é
queainversdo dacarga probatoriavem aser uma for-
te aliada do proprietario de patente de processo.

Situacdo dispar, no entanto, ocorre quanto as
patentes de produtos. Quanto ao resultado da in-
vencao desta sorte, cabe ao exclusivista - e s aele -
convencer o Juizo de que o reputado infrator assim o
é. A depender do ramo tecnoldgico coberto pela
patente, aaquisi¢cdo do produto do Réu, a submisséo
de tal produto a analises laboratoriais por pro-
fissionais de alto gabarito, o escrutinio de professores
doutores, aconduta anterior do demandado, tudo isso
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é considerado na producéo de prova. Nada disso, en-
tretanto, significaaauséncia de complexidade ou mi-
nimizacdo do tempo necessario até que a vitima
possa satisfazer os parametros legais para merecer a
protecdo que a Constituicéo (art. 5°, XXIX) Ihe pro-
mete. Assim, é exatamente entre a seguranca e a
Justica da resposta Judiciaria que as tutelas de ur-
génciae evidéncia se tornam imprescindiveis ao cor-
reto deslinde do conflito de interesses.

Ademais, tal como s6i ocorrer no ambiente dos ga-
tunos de residéncias, ndo € comum que o contrafator
de patentes faca grandes alardes para chamar a aten-
cdo do proprietario. Nao se conhece de tamanha tran
sparéncia do ndo-proprietario-violador que bradaria,
em todas as esquinas, estar a vilipendiar ex-
clusividade alheia - facilitando o acesso a tutela ini-
bitéria ou de cessacao do ilicito9. Por isso, muitas
vezes ha alguma diacronia entre (1) a exclusividade
estar posta, (2) o violador iniciar os atos lesivos, (3) o
titular perceber os danos emergentes e lucros ces-
santes perpetrados, (4) o titular reunir a prova ne-
cessaria a propositura da demanda e, por fim, (5) o
proprietario receber a tutela que o Direito Ihe pro-
meteu. Quanto maior for a distancia cronoldgica
entre os itens (4) e (5), menor tende aser valorizado o
sistema de patentes.

N&o obstante, tal como a fantasiosa hipotese do la-
drdo-honesto10 que admoesta o proprietéario do ini-
cio desuaatividade delituosa, 0 mesmo ocorre com o
escopo do que é contrafeito. Se no mundo dos imo-
veis é possivel cogitar que ainvasao ocorra semque o
meliante encoste no solo alheio (vide um furto ocor-
rido por um balonista que plaina sobre o terreno),
algo simile pode ocorrer com a patente. Se o con-
tetdo das reivindicacgdes fosse enxergado tal como a
moldura hermenéutica de que tratava Hans Kel-
senll, a contrafacdo por equivaléncial? seria o ato
violador, fora das molduras, mas dentro de seu eixo
gravitacional.

A sombra da invenc&o, se o imputado contrafator der
destinacdo tecnoldgica endgena a mesma solucéo

abpi.empauta.com

Continuagdo: Contrafacdo de patentes - Migalhas

técnica com variantes13 que ndo (i) descaracterizem
o contributo-minimo do titular, e/ou (ii) coincidam
com o dominio publico; entdo, o ato abusivo do di-
reito de empreender (art. 187 do CC/2002) se fara
presente pela equivaléncia. Novamente, afora a po-
Iémica sobre o cabimento da protecdo contra 0s atos
de contrafacdo por equivaléncial4 nos modelos de
utilidade, quando se trata de patente de invengéo de
produtos (resultados) ou processos (meios) nédo ha-
vera diferenca qualitativa de tutela.

Por tal razdo, mutatis mutandi, os subscritores deste
texto tiveram alguma dificuldade de compreender a
ratio do julgamento em recente remédio processual
voluntario no Tribunal da Cidadania. Em sintese, pe-
las informagOes disponiveis na emental5, as ins-
tancias instrutorias acabaram por acolher o resultado
do laudo pericial que concluira pela utilizacdo de
meios equivalentes pelo acusado de contrafacdo de
uma patente de processol6. Com isso, a Ré/Re-
corrente fora condenada ao pagamento com-
pensatdrio pela viola¢do da exclusividade quanto ao
sombreamento de sua moldura protetiva (reivindic
acoes). O STJ, entretanto, dirimiu o feito julgando
pelareversdo dadecisdo do TIPR. Contudo, ao sentir
dos autores, ha certo desencontro entre o decisum ea
moldura hermenéutica do art. 186 da LPI, além das
demais abordagens legais e judiciais analogas nos
sistemas europeul? e estadunidensel8.

Dessa forma, ao contrair o ambito datutela da patente
a sua literalidade19, o entendimento do STJ acabou
por minimizar os impactos advindos da ocorréncia
do abuso na liberdade de empreender. VVolvendo aos
exemplos deste texto, nem todo contrafator é dado (i)
aos avisos prévios em favor do exclusivista, (ii) a pi-
sar no solo alheio, preferindo os furtos com voos ra-
santes, ou (iii) as violagBes ostensivas. De outro lado,
tampouco, (iv) os proprietarios de patentes serdo be-
névolos como os Trés Ursos que sofreram pelos
desmandos de Cachinhos Dourados.

Por isso, para evitar que uma decisao (de um feito es-
pecifico e com todas as suas peculiaridades, que ndo
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sdo objeto deste artigo) seja lida como espécie de
precedente e, com isso, vire amparo tedrico mais
abrangente; as licbes do génio da USP sdo mais
atuais do que nunca para a compreensdo das
engenharias dos contrafatores: "Solerte é a fraude.
Mais, ainda, ativa e engenhosa, tanto quanto audazes
0S que a praticam. Acautelam-se os imitadores (...)
introduzindo em suas obras modificacOes de tal na-
tureza e com tanto jeito e arte, que se assegurem de
sua impunidade™20.

1 MAGALHAES, Ari. Manual de Redac&o de Pa-
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sentido do dever indenizatorio decorrente de, nas pa-
lavras adotadas pelo acorddo, equivaléncia,
similitude dos produtos finais. Observa-se, portanto,
que aquela Corte acabou por dar tratamento in-
distinto as patentes de processo produtivo e as pa-
tentes de invento/produto. Ocorre que, ndo se
tratando de patente relacionada a invento pro-
priamente dito, mas a patente de processo, a analise
deve ficar adstrita aos elementos de prova a ele re-
lacionados. Sendo unanime o entendimento das
instancias de origem que, com base nas provas (no-
tadamente a pericial), concluiu haver diferencas nos
processos produtivos do produto (anti p6), ndo haco-
mo se dar guarida ao pedido indenizatorio formulado
pelo primeiro autor-inventor, eis que amparado em
suposta violacdo de patente cuja comprovacao, co-
mo visto, ndo ficou efetivamente registrada no acor-
déo recorrido” STJ, 4% Turma, Min. Maria Isabel
Gallotti, Agravo Interno na Peticdo no AREsp
1.658.707/PR, DJ 30.08.2022.

16 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.
Tratado de Direito Privado. Vol. XVII. 42 Edicéo,
Séo Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 226.

17 Ver Artigo 69 (1) da Convencdo Europeia de Pa-
tentes e nesse sentido a afirmacéo de que "Avrticle 69
seeks a scope of protection that balances 'fair pro-
tection for the patentee with a reasonable degree of
certainty for third parties'. This scope falls therefore
between a strict, literal interpretation of the claims
and a mere use of the claims as a guideline™: STEIN-
FL, Alessandro. The doctrine of equivalents through
the eyes of the European Patent Convention. In RO-
SEN, Jan. European European Intellectual Property
Law. Cheltenham/UK: Edward Elgar, 2016, p. 253.

18 Ver caso Graver Tank, 339 US, 608 (Suprema
Corte dos EUA) e nesse sentido os ensinamentos de
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gue "One major test - adopted by the Supreme Court
in Graver Tank - asks whether the accused element
performs substantially the same function in sub-
stantially the same way to achieve substantially the
same result. This tripartite function-way-result test
has been criticized on the grounds that it doesn't
work well inall circumstances, particularly for com-
position of matter claims. The most significant al-
ternative is the 'reasonable interchangeability' test,
which asks whether one of ordinary skill in the art
would consider the accused element to be reasonably
interchangeable with the limitation described in the
patent": BURK, Dan. LEMLEY, Mark. The patent
crisisand how the Courts can solve it. Chicago/EUA:
The University of Chicago Press, 2009, p. 124.

19 Sobre violag6es ndo literais vide: AHLERT, Ivan
B. Infrago Parcial ou Subcombinagdes. Rio de Ja-
neiro: RABPI, nimero 14, Jan/Fev 1995, p. 24;
GRUBB, Philip W. Patents for chemicals, Phar-
maceuticals and biotechnology. 42 Edicdo, Nova lor-
que: Oxford, 2004, p. 422 - 423.

20 FERREIRA, Waldemar Martins. Tratado de Di-
reito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a
Empresa Mercantil - Sexto VVolume. S&o Paulo: Sa-
raiva, 1962, p. 602.
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