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Revista ASPI - Editorial

Prezados Associados,

Chegamos a ultima edigdo da Revista ASPI de 2024, um espaco que reflete o dinamismo e a relevancia da Propriedade
Intelectual no Brasil e no mundo.

Esta edigao traz artigos instigantes que abordam desde as ultimas tendéncias em patentes de invengéo até a estratégica
protecao de marcas no contexto do rebranding, passando pela analise critica de indeferimentos de marcas com expressoes
da comunidade LGBTQIAP+ e os desafios das estratégias de depdsito de patentes em temas sensiveis de nossa area.
Recomendo a leitura atenta de cada um desses textos que certamente contribuirdo para nosso constante aperfeicoamento.

O ano de 2024 foi marcado por intensa atividade na ASPI, consolidando nossa missdo de fomentar o conhecimento e o
debate sobre Propriedade Intelectual. Realizamos uma série de eventos que reafirmaram nossa relevancia no cendrio nacional
e internacional.

Cursos, Palestras, Webinars e Cafés Culturais: oferecemos cursos inovadores, como “Curso Marcas néo tradicionais:
aspecto legais e registrabilidade” e “Propriedade Intelectual no Mercado Musical Digital”, além dos tradicionais
“Curso de Inglés Juridico para Profissionais da Propriedade Intelectual” e “Curso de Processo Civil aplicado a
Propriedade Intelectual”.

Realizamos um Ciclo de Palestra em parceria com o INPI, abortando temas importantes como “Novo Manual de Exame
n ou

de Desenhos Industriais e o Acordo de Haia", “Afinidade mercadoldgica sob a dtica do INPI” e “A nova normativa de exame
de patentes em grau de recurso”

Os Cafés Culturais abordaram temas
como “A interse¢d@o entre Marcas e Inovacdo
Sustentével”, “Propriedade Intelectual,
Liberdade de Expressdo e Regulagdo das
Plataformas On-line”, “Aplicagdo da LGPD
na Pesquisa Académica e Cientifica”, “Os
Contratos de Parceria no Showbusiness”, “Co-
Branding e seus Reflexos Juridicos”, "Al Act e
as Normas Aplicdveis aos Direitos Autorais”,
"0 novo tratado da OMPI sobre patentes,
recursos genéticos e conhecimento tradicional
associado”, “Propriedade Intelectual nas
Industrias”, proporcionando encontros gratuitos
e ricos em conhecimento.

- Eventos Presenciais: Em nossa sede,
realizamos debates sobre “Mineragdo
e Treinamento de Modelos de IA"
seguido de uma apresentagdo do
Franklin Pierce Institute, uma das
mais prestigiadas instituicoes de
ensino de Pl no mundo, e “Direitos
Autorais e Inteligéncia Artificial: novas
perspectivas sobre regulamentacédo no
Reino Unido"”, com palestra de James
Parish conferencista do King's College
London.

Tivemos um delicioso Almogo-Palestra
sobre “Tutelas de Urgéncia em Acgdes de
Propriedade Intelectual” com o ilustre Profe
Flavio Luiz Yarshell.

-
A
-
»

Com o Dep. Julio Lopes no Langamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da
Propriedade Intelectual e de Combate a Pirataria, na Sessdo Solene em homena-
gem ao Dia Mundial da Propriedade Intelectual



«  Participagdes e Parcerias: Estivemos
presentes em importantes eventos, como
o Lancamento da Frente Parlamentar
Mista em Defesa da Propriedade
Intelectual e de Combate a Pirataria e
Sessdo Solene em homenagem ao Dia
Mundial da Propriedade Intelectual, a
Mesa-Redonda “Propriedade Intelectual
e Nova Industria Brasil” e o IPDAY'24,
Marcamos presenga também em reunido
com a Diretoria da INTA, incluindo a
Presidente, Dana Northcott, e o CEO,
Etienne Sanz deAcedo, no Rio de Janeiro,
para discutir as iniciativas e sinergia
entre as associacoes

«  Comemoragdes e Inclusao: Celebramos o
Dia Internacional da Mulher com a série
de palestras “A PI Vista pelas Mulheres”,
em parceria com a ABPI. Nossa Comissdo
de Diversidade e Equidade organizou
um brunch especial, para discutir as 4
expectativas e dificuldades no incentivoa  Reunido com a Diretoria da INTA
diversidade e inclusdo nas empresas.

Encerraremos o ano com um animado Happy Hour no Bar do Juarez, uma oportunidade para estreitar lacos e confraternizar
com nossos associados.

Olhar para o futuro é fundamental, e j& estamos ansiosos pelo Congresso Internacional da ASPI 2025, que acontecera de
17 a 19 de margo, em Sao Paulo. Convido a todos a reservarem suas agendas para este grande evento.

Por fim, é com entusiasmo que anuncio a nova &rea exclusiva para associados em nosso site, que serd langada em breve,
disponibilizando muito contetidos, incluindo materiais audiovisuais de nossos congressos e palestras.

Agradeco a cada um de vocés pelo apoio e participagdo ao longo deste ano. Que possamos continuar fortalecendo juntos
a Propriedade Intelectual em nosso pais.

Desejo a todos um final de ano repleto de realizagdes e boas festas!

Um forte abrago,

Daniel Adensohn de Souza
Presidente
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David Fernando Rodrigues
david.rodrigues@montaury.com.br

Em agosto de 2005, foi langada a
162 edicdo do Boletim ASPI, que tra-
zia em sua capa o jantar de posse da
nova diretoria e conselho para o bié-
nio 2005-2007. Na ocasido, assumia
a presidéncia o Dr. Clovis Silveira,
que, em seu editorial, manifestava a
honra pelo convite e fazia uma bela
analogia entre as responsabilidades
da nova funcéo e os desafios de ve-
lejar em alto-mar.

A publicagdo também anuncia-
va a abertura das inscrigdes para o
Congresso ASPI, realizado na cidade
de Sédo Roque, no Hotel Villa Rossa,
entre os dias 21 e 23 de outubro da-
quele ano. O evento teve como tema
central “A Propriedade Intelectual
e os Desafios da Ciéncia Moderna”,
reunindo palestras que abordaram

BOLETIMASPI -

tépicos inovadores, muitos dos quais
permanecem relevantes até hoje.
Entre os assuntos discutidos esta-
vam Biosseguranga, Transgénicos,
Tecnologia para o Desenvolvimento,
Perspectivas das Patentes Interna-
cionais, Limitagdes aos Direitos Au-
torais, entre outros.

O Boletim seguia com artigos de
grandes especialistas. O Dr. Alber-
to Camelier, por exemplo, analisou
“A Propriedade Intelectual no Atual
Cenario Politico e Econdmico Brasi-
leiro”. Os Drs. Mauro J. G. Arruda e
Marcio Junqueira Leite trataram de
um tema delicado: “A Proibicdo de
Patentes para Medicamentos Desti-
nados ao Combate da AIDS". J& o Dr.
Benny Spiewak encerrou o caderno
de Doutrinas com reflexdes sobre

“"CGl e os Desafios da Internet no
|ll

Brasil”.

Além das palestras e debates,
também eram apresentadas as tradi-
cionais colunas sobre jurisprudéncia
nos Tribunais e na esfera Administra-
tivas, encerrando com registros foto-
gréficos do jantar de posse da nova
diretoria e conselho.

Rememorar esses momentos é
mais do que um exercicio de nostal-
gia; é uma oportunidade de celebrar
a trajetéria sélida da Associacao.
Foi por meio dessa caminhada que
chegamos até aqui, fortalecidos pe-
los desafios e pelas conquistas. Que
esses eventos e realizagbes sejam
sempre motivo de orgulho e inspira-
¢do para o futuro!

Agosto/ Sefemnbro,
Gl.rrul'.wu 2005

ASSOCIACAO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Jantar de
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Direito & Tecnologia

Vinicius Cervantes G. Arruda
viniciuscervantes@hotmail.com

O final do ano de 2024 se aproxima
e muitos debates a respeito das formas
de regulagdo das tecnologias seguem
ocupandoaagendalegislativa.O Projeto
de Lei (PL) 2338/2023, que dispoe
sobre o uso da Inteligéncia Artificial,
bem como o PL 2768/2022, que dispoe
sobre a organizacdo, o funcionamento
e a operagao das plataformas digitais
que oferecem servigos ao publico
brasileiro, apés fomentarem amplos e
interessantissimos debates, seguem
tramitando junto em Brasilia. Mais
do que isso, muitas incertezas ainda
permanecem, apesar dos estudos
juridicos e econdmicos, das discussoes
no ambito académico e legislativo, que
trouxeram pontos relevantes a respeito
dos temas.

O debate politico evidencia muitos
direitos e interesses envolvidos, que
efetivamente encontram suporte fatico
e juridico na maioria dos casos e fazem
emergir duvidas a respeito do caminho
a ser trilhado e, especialmente, das
consequéncias da rota escolhida. As
ponderagdes e a busca por um equilibrio
entre a inovagdo, o desenvolvimento
econbmico e a protegdo de direitos
fundamentais sé@o inevitaveis, exigindo,
de certa maneira, a compreensao de um
novo cendrio, que serd regulado de forma
especifica. Adaptagdes, investimentos

Contratos Relacionais

Etica e Confianca na relacdo de negdcios
solidos e duradouros.
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GIMENEZ

INTELLECTUAL PROPERTY
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e, muito provavelmente, a busca por
conformidade com as normas juridicas
que hdo de vir devem movimentar as
empresas e o setor juridico.

H4, por outro lado, algumas
certezas. A tecnologia, mais uma vez,
revoluciona a sociedade. No entanto,
enquanto as revolugdes anteriores se
voltaram primordialmente a inddstria
de modo a impactar os modos de
produgdo e, por consequéncia, a
vida dos individuos, a atual revolugédo
tecnolégica parece afetar tanto a
inddstria quanto os individuos de
forma concomitante e direta, gerando
consequéncias antes ndo esperadas.
Amplia, potencialmente, direitos
e garantias fundamentais, como a
liberdade de expressdo. Potencializa,

ainda, o exercicio da liberdade de
empreender a qualquer individuo
com acesso a Internet. Facilita a

comunicagdo, a divulgagdo de obras,
a construgao (ou a destruigdo) de uma
marca.

Traz também desafios, é verdade.
Mas ndo se pode ignorar que muitos
deles ja existiam antes mesmo de a
Internet se tornar popular e que por
meio dela se pudesse acessar as mais
diversas ferramentas tecnoldgicas.
Precos discriminatdrios, efeitos

de rede, noticias falsas, "pirataria”,
condutas anticompetitivas etc., ndo sdo
exclusividade do uso da Inteligéncia
Artificial ou da consolidagdo dos
mercados digitais ou do poder de
econdmico das plataformas digitais.
E verdade, no entanto, que aplicagdo
dos tradicionais instrumentos juridicos
para este novo cendrio pode nédo
ser o ideal e que outras ferramentas
precisem ser criadas para que se possa
adequadamente perseguir e atingir os
interesses da coletividade.

E certo também que, para além
do Direito, a tecnologia serd essencial
para que se possa atingir os melhores
resultados, aplicando-se as normas
juridicas e éticas e se mantendo o
equilibrio entre o interesse publico e
o interesse privado. E necessario, no
entanto, que as medidas impostas
sejam viaveis, que a tecnologia possa
acompanhar o Direito e a manutengéo
do desenvolvimento econémico. Em
um ambiente em que as decisdes
automatizadas se tornaram comuns
e que a fluidez das informagdes,
verdadeiras e falsas, se evidencia,
somente a rara sensatez humana
podera tentar aproximar esta realidade
aos ideais de uma mais sociedade justa
em 2025, mantendo o seu potencial
empreendedor e inovador.




Entretenimento no

Cenario Juridico

Larissa Andréa Carasso Kac'
larissa@carassokac.com.br

A estruturagdo de campanhas
publicitdrias voltadas para a Black
Friday move altos investimentos para
incentivar o consumidor a usufruir das
ofertas. Anulncios costumam destacar
vantagens exclusivas e oportunidades
diferenciadas para o seu publico-alvo,
iniciativa essa que requer cautela de
modo que o consumidor seja atraido
por mensagens capazes de permitir que
a decisdo de compra seja consciente.

Com a intensificagdo das midias
digitais nos planejamentos, a identifi-
cagdo publicitaria ganha evidéncia nas
recomendagdes. O consumidor, ao se
deparar com qualquer postagem dessa
natureza, deverd reconhecer de primei-
ro plano a origem de sua veiculagdo?.

1 Advogada na 4rea de direito de entretenimento,
midia, imagem, publicidade e comunicagéo.
Coordenadora e coautora da obra “Atividade
Publicitaria no Brasil: aspectos juridicos”,

Editora Almedina (2021). Professora de cursos
de pds-graduacédo e de curta extensdo em

sua area de atuagdo. Integrante do Corpo de
Arbitros da Camara Nacional de Arbitragem

na Comunicagdo. Membro das Comissdes de
Midia e Entretenimento e Fashion Law do IASP.
Integrantes das Comissdes de Propriedade
Intelectual da OAB/SP, Santos e Guaruja. Diretora
da ABDA. Diretora Editorial da ASPI.

2 Em deciséo proferida perante a representagao
n. 216/2023, a Sra. Relatora Priscila Ceruti
compartilhou reflexé@o: “[...] como sociedade,
estamos ainda aprendendo a estabelecer um
convivio sauddvel no ambiente digital e nas
midias sociais. Para que isso venha a acontecer,
as diretrizes para este bom convivio precisam ser
consistentemente observadas e ostensivamente
repetidas. Neste sentido, a identificagdo do

CARASSO

larissa@carassokac.com.br
R. Baronesa de Itu, 610 ¢j.42 - Higienopolis | Sdo Paulo

Lembra-se, nesse quesito, que,
ao lado da identificacdo publicitéria,
destacam-se os demais principios
presentes no Coddigo de Defesa
do Consumidor, quais sejam: (i)
veracidade, (ii) transparéncia da
fundamentacdo, (iii) vinculacdo da
oferta contratual, (iv) ndo abusividade,
(v) 6nus da prova a cargo do fornecedor
e (vi) corregé@o do desvio publicitario.

De maneira complementar, o Cédi-
go Brasileiro de Autorregulamentagéo
Publicitdria (CONAR) indica suas diretri-
zes éticas. Dentre elas, a apresentagao
dos produtos deve corresponder a sua
realidade, fazendo-o ser compreendido
pelos consumidores. Com essa visdo, no
anuncio, todas as descrigdes, alegagdes
e comparagOes que se relacionem com
fatos ou dados objetivos devem ser com-
probatdrias, cabendo aos Anunciantes
e Agéncias fornecer as comprovagoes,
quando solicitadas®.

Focado no propdsito de orientar a
criacdo de conteldo dessa natureza,
o CONAR acrescenta que o material
nao devera conter informacgéo de texto

conteddo publicitario por parte de marcas e
influenciadores é extremamente importante e
indispensavel. Vale relembrar aqui que o Guia de
Publicidade por Influenciadores Digitais sugere
que: Sempre que possivel, é recomendavel o uso
de ferramenta de identificagdo disponibilizada
pelas plataformas. Alternativamente, recomenda-
se a mengéo explicita dos termos indicados, de
forma ostensiva e destacada, podendo tal mengéo
ser feita em qualquer elemento das postagens,
inclusive legenda, desde que a informagé&o sobre
a natureza publicitaria seja visivel de plano, sem,
entretanto, prejudicar a mensagem publicitaria.
Portanto, na visdo desta relatora, mesmo que

o contexto dos andncios traga expressoes

como cashback e blackfriday, as pecas em
questao pecam
por néo reforgar
seu conteddo
publicitario de
forma direta,

clara e ostensiva,
ja que o termo
parceria, escolhido
para estressar
esse ponto, pass

a praticamente
desapercebido”,
(CONAR.
Representagdo
216/2023, 2a
Camara do
Conselho de Etica,
fev. 2024).

3 CONAR. Cédigo
Nacional de

DA VERACIDADE E TRANSPARENCIA NAS o117 /27 W2/ Yo F =10 Te: a7/ VG

ou apresentagdo visual que direta
ou indiretamente, por implicacao,
omissdo, exagero ou ambiguidade,
leve o Consumidor a engano quanto
ao produto anunciado, quanto ao
Anunciante ou seus concorrentes, nem
tampouco quanto a natureza do produto
(natural ou artificial); procedéncia
(nacional ou estrangeira); composicao;
finalidade*, buscando, através de sua
recomendacao, afastar a configuragdo
de publicidade enganosa, seja por agao
ou por omissao.

Os contornos de eventual oferta
deverao ser claros quanto ao valor ou
preco total a ser pago pelo produto, evi-
tando comparacgdes irrealistas ou exa-
geradas com outros produtos ou outros
precos. Uma vez alegada a sua redu-
¢do, o Anunciante deverd poder com-
prova-la mediante antncio ou docu-
mento que evidencie o prego anterior.
Da mesma forma, deverd ser preciso
com relagdo a entrada, prestagdes, pe-
culiaridades do crédito, taxas ou des-
pesas previstas nas operacoes a prazo;
condi¢des de entrega, troca ou even-
tual reposigao do produto; condicoes e
limitagdes da garantia oferecida®.

O uso da palavra "grétis” ou expres-
sdo de idéntico significado também
requer cautela e s6 serd admitido no
anuncio quando ndo houver realmente
nenhum custo para o Consumidor com
relag@o ao prometido gratuitamente®.

A publicidade é uma ferramenta
indispensavel para a divulgacdo de
beneficios para o publico-alvo, no
entanto, os pontos abordados neste
texto devem estar no radar de todos
aqueles que participam de sua criagao,
respeitando-se, assim a confianga do
consumidor.

Autorregulamentacéao Publicitaria (1978). Artigo 27,
§ 1°, Disponivel em www.conar.org.br, acesso em
03 nov. 2024.

4 CONAR. Cddigo Nacional de
Autorregulamentagéo Publicitaria (1978). Artigo 27,
§ 2°. Disponivel em www.conar.org.br, acesso em
03 nov. 2024.

5 CONAR. Cddigo Nacional de
Autorregulamentagéo Publicitaria (1978). Artigo 27,
§ 3°. Disponivel em www.conar.org.br, acesso em
03 nov. 2024,

6 CONAR. Cadigo Nacional de
Autorregulamentagéo Publicitaria (1978). Artigo 27,
§ 4o. Disponivel em www.conar.org.br, acesso em
03 nov. 2024,
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Enquanto isso...

Benny Spiewak
benny.spiewak@splaw.com.br
Bruna Barbosa
bruna.barbosa@splaw.com.br

...NA CHINA.

Em outubro de 2024, o Tribunal de
Propriedade Intelectual de Pequim
publicou a “Anédlise de Casos de
Concessédo e Confirmacdo de Patentes
2014-2024", que resume 58 casos
tipicos relacionados a patenteabilidade
e invalidacdo administrativa. O tribunal
tem jurisdicdo exclusiva sobre litigios
administrativos contra a Administragéo
Nacional de Propriedade Intelectual
da China (CNIPA) e, nos ultimos dez
anos, lidou com mais de 10.000 casos.
O documento inclui 20 principios
orientadores que visam aumentar a
previsibilidade das decisbes judiciais,
proporcionando um referencial claro
tanto para advogados quanto para
inventores. Dentre os  principios
orientadores, podemos observar o
escopode protegdo dasreinvindicagdes,
correspondéncia das caracteristicas
técnicas e outras. Esses principios sdo
fundamentais para entender como as
decisdes de patentes serdo avaliadas
no futuro, oferecendo clareza em um
campo que pode ser complexo e muitas
vezes imprevisivel. Com a publicagcdo
da andlise, o tribunal de Pequim busca
ndo apenas esclarecer a jurisprudéncia,
mas também fomentar um ambiente de
inovagdo mais robusto na China.

...NOS ESTADOS
UNIDOS.

Em fevereiro, a Cloudflare, uma
proeminente empresa de servigos
de seguranga e desempenho para
websites e aplicativos, celebrou uma
vitéria significativa em um tribunal do
Texas. Apds quase trés anos de litigios
contra Sable IP e Sable Networks, que
se dedicam a aquisicdo de direitos
de patentes apenas para processar
outras empresas por  supostas
violagdes, a Cloudflare anunciou o
encerramento do processo. A disputa
comegou em marco de 2021, quando
Sable acusou a Cloudflare de infringir
patentes relacionadas a tecnologias de

10

roteadores. Diferentemente de outras
empresas que optaram por resolver suas
disputas fora dos tribunais, a Cloudflare
decidiu enfrentar a situacéo no judiciario.
Durante o julgamento, o juri decidiu que a
Cloudflare ndoinfringiua patente da Sable
e considerou essa patente invalida. Como
resultado, Sable concordou em pagar a
Cloudflare US$ 225 mil e em tornar sua
carteira de patentes de dominio publico,
eliminando qualquer possibilidade de
futuras reivindicagdes. Essa conclusdo
nao apenas representa uma vitdria para
a Cloudflare, mas também serve como
um alerta para outras empresas que
praticam a aquisi¢cdo de patentes apenas
para litigar. O caso destaca a importancia
de resistir a reivindicagdes infundadas e
promove um ambiente mais justo para a
inovagao.

...AINDA NOS
ESTADOS UNIDOS.

A familia do renomado cantor e
compositor Isaac Hayes esta levando
a disputa musical em relagéo a direitos
autorais aum novo nivel. Recentemente,
eles encaminharam uma carta ao ex-
presidente Donald Trump, exigindo que
ele cesse e desista de tocar sua famosa
cangéo “Hold On/I'm Coming” em seus
comicios de campanha eleitoral. Além
de pedir a interrupgao imediata do uso
da musica, a familia também exige o
pagamento de US$ 3 milhdes pelo uso
ndo autorizado da faixa ao longo dos
anos. O espdlio de Hayes detém os
direitos autorais da cancgéo e ja havia
solicitado anteriormente que Trump
parasse de usa-la em seus eventos.
Na carta, a familia afirma que Trump
violou o Titulo 17, Segao 501 do Cédigo
dos EUA da Lei de Direitos Autorais
mais de 100 vezes ao tocar a cangao.
As exigéncias incluem nao apenas a
interrupcdo imediata do uso da musica,
mas também a remocdo de todos os
clipes da campanha que contenham a
cangéo, além do pagamento da quantia
solicitada e uma declaragdo formal
reconhecendo o uso nao autorizado

da mdusica. A disputa entre o legado
musical de Hayes e as performances
de Trump pode estabelecer um
precedente significativo na intersegdo
entre direitos autorais e politica.

...AINDA NOS
ESTADOS UNIDOS.

A High Schoolers LLC, holding das
renomadas marcas de André 3000 e
Big Boi, membros do icOnico grupo
Outkast, entrou com uma agéo federal
contra a dupla de musica eletronica
de Atlanta, ATLiens. O processo, que
ganhou destaque recentemente, alega
que o Outkast ndo sé criou o termo
“ATLiens”, mas também detém os
direitos da marca desde 1996, ano
do langamento do aclamado &lbum
homénimo. Os advogados da High
Schoolers LLC afirmam que a ATLiens
infringiu a marca registrada ao utiliza-
la sem autorizagdo. Curiosamente, a
dupla eletrénica registrou a marca em
2020, alegando uso desde 2012, um
periodo considerado muito posterior
ao langamento do album “ATLiens", que
foi um marco na carreira do Outkast.
Além disso, os representantes legais
do Outkast argumentam que a marca
da ATLiens estd dificultando o registro
da versdo do Outkast para o nome
ATLiens. Segundo eles, a escolha do
nome pela ATLiens parece ser uma
tentativa deliberada de lucrar com
a fama e a reputagdo associadas ao
4lbum e a musica do Outkast. A agdo
judicial ndo busca apenas proibir o uso
do nome “ATLiens” pela nova dupla;
também pede a anulacdo do registro da
marca da ATLiens. Essa disputa judicial
vai além de um simples nome; trata-se
de preservar a heranga e a identidade
de uma marca que se tornou sinébnimo
de criatividade no mundo da mdusica.
Os desdobramentos trardo reflexdes
curiosassobreosdireitosde precedéncia
e uso anterior, e, mais importante, até
que ponto a originalidade e a reputagéo
de uma marca podem ser defendidas no
cenério atual.
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RESULTADOS DA

COP16/BIODIVERSIDADE

Luiz Marinello
luiz.marinello@marinello.adv.br

Por ocasiao da COP15, ocorrida
em 2022, os paises firmaram um acor-
do global (Global Biodiversity Frame-
work) com 23 metas mais objetivas
e 04 mais estratégicas, visando uma
grande virada na conservacgao da bio-
diversidade global, mirando os anos
de 2030 e 2050.

Assim, a COP16 serviu, como um
espago para se avaliar o status de cada
um dos paises, sobre o cumprimento de
cada uma das metas definidas.

Alguns avancgos sobre temas de im-
portancia (espécies invasoras, OGMs
e biologia sintética) foram adotados,
mas, em especial, dois temas se so-
bressairam: o fortalecimento dos di-
reitos dos povos indigenas e comu-
nidades tradicionais e a reparticdo de
beneficios para exploragdo comercial
de informacdes de sequéncias genéti-
cas digitais - DSI).

Da criagdo de um drgédo subsidiario
permanente para povos indigenas e co-
munidades tradicionais.

Apds 16 edicdes do encontro das
partes (COPs), os paises decidiram
aprovar a criagdo de um Orgéo
Subsidiario de Aconselhamento
Cientifico, Técnico e Tecnoldgico

(SBSTTA)' sobre o artigo 8(j) da CDB,
com seu "modus operandi” a ser
desenvolvido nos préximos dois anos.

O artigo 8(j) da CDB estabelece que
os governos locais devem adotar medi-
das para respeitar, preservar e manter
os conhecimentos tradicionais, promo-
vendo o uso dos conhecimentos tradi-
cionais com a aprovagéo e participagéo
das comunidades indigenas e locais,
além de encorajar a reparti¢éo justa e
equitativa dos beneficios que resultam
do uso dos conhecimentos, inovagdes
e praticas de titularidade dos povos in-
digenas e comunidades tradicionais.?

O Artigo 25 da CDB estabelece que
o SBSTTA é competente para fornecer
a COP e seus outros 6rgéos subsidia-
rios, aconselhamento oportuno relacio-
nado a implementacédo da Convengao,
como avaliagdes do status da diversi-
dade bioldgica, por exemplo.

1 Subsidiary Body on Scientific, Technical and
Technological Advice.

2 A legislacéo Brasileira (Lei 13.123/15 e Decreto
8.772/16) ja prevé em diversos dispositivos a
obrigagao do usuério de Conhecimentos Tradi-
cionais Associados, obter o consentimento prévio
informado, além de repartir beneficios, negociando
o montante diretamente com os seus titulares.

O SBSTTA é aberto, multidisciplinar
e compreende representantes gover-
namentais competentes no campo de
especializagdo, tendo produzido mais
de 240 recomendagdes para a Confe-
réncia das Partes.

Espera-se que o novo Orgdo Sub-
sididrio aprimore as questdes relacio-
nadas a implementacdo do Artigo 8(j)
e aprimore o engajamento e a partici-
pacdo dos povos indigenas e comuni-
dades locais em todos os processos da
convengao.

Da continuidade das discussdes
envolvendo Reparticdo de Beneficios
pela exploragao de DSI.

Como resultado da COP15 da Bio-
diversidade, realizada em Kunming/
Montreal, os paises ali presentes esta-
beleceram um mecanismo multilateral,
incluindo um fundo global, para repartir
os beneficios dos usos de informagdes
de sequéncia digital sobre recursos ge-
néticos (DSI).

Assim, além do mecanismo bilate-
ral, jad em andamento através das diver-
sas relagdes sob o guarda-chuva Pro-
tocolo de Nagoia, os paises definiram
que um mecanismo multilateral de re-
particdo de beneficios, para os efeitos

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL
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de DSI, seria mais apropriado, uma vez
que o referido fundo ficaria com a obri-
gacao de gerir os recursos recebidos e
reparti-los aos paises/provedores.

A comunidade global parte do prin-
cipio de que este conceito representa
dados obtidos da anélise de sequén-
cias bioldgicas, como DNA, RNA e pro-
teinas, porém em formato digital.

Muito de discutiu em Cali e as par-
tes chegaram a um possivel caminho
no que diz respeito a este novo cenario
de reparticdo de beneficios®.

Assim, ainda que deixando expres-
so que discutiriam com maior profun-
didade outras opgdes, definiram que
empresas em setores que, direta ou in-
diretamente se beneficiam de seu uso
em suas atividades comerciais e que
atendem a dois dos trés critérios - ven-
das de maiores que US$ 50 milhdes, lu-
cros maiores que US$ 5 milhdes e US$
20 milhdes em ativos totais - deverdo
contribuir com 1% dos lucros ou 0,1%
de sua receita para o fundo global (ba-
tizado como “Fundo Cali").

Além disso, foi definida também
a lista indicativa de setores aos quais
as empresas podem pertencer: pro-
dutos farmacéuticos; nutracéuticos
(suplementos alimentares e de saude),
cosméticos, melhoramento animal e
vegetal, biotecnologia, equipamentos
de laboratério associados ao sequen-

3 Até o momento o draft discutido e aprovado nao
foi publicado formalmente no site oficial da CDB.
Ha uma discusséao sobre a questdo do quérum e
haverd, em breve, algum comunicado oficial sobre
o tema.

ciamento e uso de informacdes de se-
quéncia digital em recursos genéticos
(incluindo reagentes e suprimentos),
servicos de informagéo, cientificos e
técnicos relacionados a informacdes
de sequéncia digital em recursos ge-
néticos, incluindo inteligéncia artificial.

Existem diversos pontos ainda que
continuarao a ser debatidos, mas, é re-
levante dizer que as decisoOes ja adota-
das ndo sao autoaplicdveis nos paises
membros, inclusive o artigo 13 deixa
expresso que “Partes e nao Partes sdo
convidadas a tomar medidas adminis-
trativas, politicas ou legislativas, em
compasso com a legislagdo nacional,
para incentivar contribuigdes de usua-
rios em sua jurisdigao para o fundo glo-
bal em linha com as modalidades do
mecanismo multilateral.”

Para o Brasil, que é uma pais mega
diverso e detentor de aproximadamen-
te 20% de toda a diversidade global, é
fundamental que haja uma répida de-
finicdo sobre o sistema de reparticdo
de beneficios, por uso de DSI (informa-
¢oes de sequéncias digitais), mesmo
porque o Anexo B das decisdes adota-
das aponta uma lista de critérios indi-
cativos, que podem beneficiar o pais.*

4 Lista indicativa de critérios para alocagao de
financiamento: a) riqueza da biodiversidade e out-
ros critérios relacionados a biodiversidade para os
quais os dados estdo prontamente disponiveis em
nivel nacional; a) origem geogréfica dos recursos
genéticos dos quais as informagdes de sequén-
cia digital no banco de dados foram derivadas
(observando que esses dados sdo atualmente
frequentemente incompletos ou ndo represen-
tativos); ¢) necessidades de capacidade para a
conservacao e uso sustentavel da biodiversidade,
levando em consideragé&o as circunstancias dos
paises em desenvolvimento, em particular os

Finalmente, é importante lembrar
que a reparticdo de beneficios, seja
via Protocolo de Nagoia ou através
do novo sistema multilateral da CDB
propicia o fortalecimento dos povos
origindrios, o que, por consequéncia
aumentam as chances dos biomas
permanecerem vivos.

paises menos desenvolvidos e pequenos Estados
insulares em desenvolvimento e aqueles com
economias em transigdo, e de povos indigenas e
comunidades locais.

Solida experiéncia em Propriedade Intelectual.

David do Nascimento Advogados Associados

Av. Paulista, 1294 ¢ 16° andar ¢ 01310 915 ® Sao Paulo  SP e Brasil
Tel.: +55 11 3372 3766 ® mail@dnlegal.com.br ¢ www.dnlegal.com.br
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Jurisprudéncia

dos Tribunais

Marcio Junqueira
Pedro Magnabosco

N° Referéncia Ementa

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACAO DE NULIDADE. ATOS
ADMINISTRATIVOS. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PEDIDOS DE REGISTRO. INDEFERIMENTO. MARCA MISTA. THERASKIN
HARMONIA NA PELE. ART. 124, VII, DA LEI 9.279/96. CARACTERIZACAO DA
MARCA APENAS COMO MEIO DE PROPAGANDA. NAO OCORRENCIA. RECURSO
PROVIDO.

1. Acédo distribuida em 6/9/2018. Recurso especial interposto em 25/7/2022. Autos
conclusos a Relatora em 29/3/2023.

2. O propésito recursal consiste em verificar a higidez dos atos administrativos que
indeferiram pedidos de registro de marca mista formulados pela recorrente.

3. Segundo a legislacdo de regéncia, “Sao suscetiveis de registro como marca os
sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibi¢des legais”
(art. 122 da LPI).

4. No art. 124 da citada lei encontram-se previstas as hipéteses em que o registro de
marcas é vedado. No que interessa a espécie, destaca-se o que dispde o inciso VII
desse artigo: ndo é registrdvel como marca “sinal ou a expressdo empregada apenas
como meio de propaganda”

5. A doutrina esclarece que, na proibigdo legal, recai a legenda, o antncio, a palavra
e/ou combinacdo de palavras, desenhos, gravuras, originais e caracteristicos,
destinados exclusivamente a publicidade com o objetivo de atrair usuarios.

STJ - 32 Turma, Min. Fati-
1 ma Nancy Andrighi, REsp
2.105.557/RJ, J. 14.8.2024.

6. O Manual de Marcas do INPI estabelece que “a aplicagédo do inciso VIl do art.
124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o carater exclusivo de
propaganda do sinal estiver evidenciado”

7. O exame da distintividade do sinal, para fins de ser franqueado o registro de marca,
deve considerar, segundo orientagé@o da autarquia competente, “a impressdo gerada
pelo conjunto marcério, em suas dimensdes fonética, grafica e ideoldgica, bem como
afungao exercida pelos diversos elementos que o compdem e seu grau de integracédo”.

8. Destarte, a mera circunstancia de um signo ser constituido, dentre outros elementos,
por expressdo de propaganda é insuficiente para conduzir, automaticamente, a
concluséo de que o sinal, como um todo, ndo preencha os pressupostos necessarios
para exercer a fungédo de marca.

9. No particular, o que se verifica dos pedidos de registro efetuados pela recorrente
é que, apesar de o conjunto marcdrio conter, de fato, elemento com finalidade
publicitaria (representado pela expressdo HARMONIA NA PELE), este ndo se
revela determinante para caracterizar a marca em questdo apenas como sinal de
propaganda, sobretudo em razdo da presenca de outros elementos nominativos e
figurativos que Ihe asseguram a distintividade exigida pela LPI. Registrabilidade da
marca reconhecida.

10. A recorrente, todavia, ndo se pode conferir direito de exclusividade quanto ao uso
isolado da expressao HARMONIA NA PELE, pois sua configuragdo como sinal de
propaganda torna-a insuscetivel de apropriacdo. Necessidade de apostilamento da
restricao.

11. Recurso especial provido
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Referéncia

Ementa

STJ - 32 Turma, Min. Ricar-
do Villas Béas Cueva, REsp
2152.321/SP, J. 110.2024.

RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NAO OCORRENCIA.
AUSENCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
NULIDADE. AFASTAMENTO. DIREITOS AUTORAIS. TITULAR ORIGINARIO DE OBRA
MUSICAL. TiITULO DA OBRA. NOME DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. USO
INDEVIDO. UTILIZACAO PARASITARIA. NAO OCORRENCIA. EXPRESSAO DE USO
COMUM. AREA LITORANEA. HOMENAGEM A CULTURA LOCAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. INAPLICABILIDADE. HONORARIOS
SUCUMBENCIAIS. PATAMAR EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia juridica consiste em definir se houve violagdo a direito de autor por
parte do recorrido, que utilizou o titulo de obra musical de cantor ja falecido como
nome de seu estabelecimento comercial (arts. 70, V, 10 e 29 da Lei n° 9.610/98).

2. Conforme fixado no Tema Repetitivo n° 437 do STJ, “ndo configura c erceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”

3. Esta Corte Superior entende que nédo é nula a sentenga proferida em julgamento
antecipado da lide, sem prolacdo de despacho saneador, desde que estejam
presentes nos autos elementos necessarios e suficientes a sua solugéo.

4. O género propriedade intelectual abrange a prote¢do ao direito autoral (direitos
de autor, direitos conexos e programas de computador), a protegédo a propriedade
industrial (patentes de invencdo e de modelos de utilidade, marcas, desenho
industrial, indicagdo geogréafica e repressdo a concorréncia desleal) e a protecdo
sui generis (cultivares, topografia de circuito integrado e conhecimento tradicional).
Cada uma dessas categorias tem seus préprios institutos e bens juridicos protegidos,
assim como suas respectivas formas de tutela, de modo que seus conceitos e
abrangéncia ndo se confundem. Na hipétese, a protegdo da marca deferida pelo
INPI aos recorrentes nao se confunde e nem se estende a prote¢do dada pelo direito
autoral a obra musical.

5. A expressdo "do Leme ao Pontal’, muito antes de dar titulo a obra musical dos
recorrentes, refere-se ao trecho da area litoranea do municipio do Rio de Janeiro/RJ.

6. Conforme disp0e a lei, os nomes e titulos, tomados isoladamente, ndo sdo objeto de
protecdo como direitos autorais, haja vista que a garantia se estende a integralidade
da obra intelectual (no caso, a mdusica), considerada em seu conjunto. Desse modo,
o titulo “do Leme ao Pontal’; por si s, ndo é objeto de protegéo intelectual (art. 82, VI,
da Lei n°9.610/98).

7. Da mesma forma, a marca mista “do Leme ao Pontal’, registrada pelos recorrentes
nos termos da Lei n° 9.279/96, ndo Ihes confere exclusividade de uso da parte
nominativa “"do Leme ao Pontal” Assim, nada impede que o recorrido se utilize de
referida expresséo para dar nome ao seu estabelecimento comercial.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido apenas para
reduzir a verba sucumbencial fixada pela corte local.

STJ - 32 Turma, Min. Mar-
co Aurélio Bellizze, REsp
2121497/RJ, J. 10.09.2024.

RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO AUTORAL.
NEGATIVA DE PRESTAGAO JURISDICIONAL. NAO OCORRENCIA. CAMISETAS
ESTAMPADAS COM LETRAS DE MUSICAS. AUSENCIA DE AUTORIZACAO DO
AUTOR. VIOLACAO. OCORRENCIA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAGCAQ. DUPLO
CARATER. COMPENSATORIO E SANCIONATORIO. MAJORAGCAO. NECESSIDADE.
SUCUMBENCIA RECIPROCA. INEXISTENCIA. RECURSO ESPECIAL DA RE
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DO AUTOR CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Os propdsitos recursais consistem em definir: i) se houve negativa de prestagéo
jurisdicional; ii) se ficou demonstrada a ofensa a direitos autorais ante a utilizagédo de
palavras de uso ordindrio e aplicadas em parafrases nas estampas de camisetas; iii)
qual o valor da condenagéo por uso nao autorizado de direitos autorais; e iv) se houve
sucumbéncia reciproca.

2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questdes relevantes para a
solugéo da lide de forma fundamentada, ndo havendo falar em negativa de prestagao
jurisdicional.
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N° Referéncia Ementa

3. A finalidade dos direitos autorais é a de servir de incentivo a producéo artistica,
cientifica e cultural, fomentando o desenvolvimento cultural, mas, ao mesmo tempo,
encorajar os autores a produgdo criativa e original reconhecendo ao autor direitos
exclusivos sobre sua criagdo intelectual, conferindo-lhe o monopélio da exploragdo
da obra e exigindo a prévia e expressa autorizagdo para qualquer forma de sua
utilizagéo.

4. Em seu aspecto patrimonial, confere-se ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir
e dispor da obra literdria, artistica ou cientifica, dependendo de autorizacédo prévia
e expressa do titular do direito a utilizagdo da obra, por quaisquer modalidades,
tais como a sua reprodugéo parcial ou integral e sua utilizagédo, direta ou indireta,
conforme preveem os arts. 28 e 29 da LDA.

5. A utilizacdo da obra intelectual, mediante sua reprodugéo ou representagao, ndo
configura intertextualidade, que é comum na atividade criativa, mas estd sujeita
a principios que distinguem o reaproveitamento licito do ilicito, de modo que a
relagdo entre a criagdo preexistente e a nova é apenas de referéncia, sem que se
caracterize o pldgio.

6. Um exemplo de intertextualidade licita é a parddia, expressamente autorizada pelo
art. 47 da LDA. 6. No caso dos autos, houve afronta ao direito de autor em razao
da comercializagdo indevida de camisetas com reprodugdo de obras musicais do
cantor e compositor Tim Maia pelo grupo empresarial detentor da grife “Reserva’. As
estampas ultrapassam a mera referéncia as obras do autor, tratando-se de cépia das
letras de suas musicas com o simplério acréscimo do conectivo “&’, o que configura
a apropriagéo indevida da obra para exploragdo comercial.

STJ - 32 Turma, Min. Mar-
co Aurélio Bellizze, REsp
2121497/RJ, J. 10.09.2024.

7. Também ndo prospera o argumento de que as palavras estampadas nas
camisetas sdo de uso ordindrio e aplicadas em parafrases, pois foram dispostas
expressando sons, ritmo e melodia, da mesma forma em que combinadas
harmoniosamente na obra do autor, o que apenas corrobora a originalidade e a
criatividade empregada pelo autor na composi¢do da obra, a qual, repita-se, foi
indevidamente aplicada pela ré.

8. A legislagdo de regéncia ndo prevé critérios especificos para o arbitramento
da indenizagdo. No dmbito da responsabilidade civil hd a regra geral de que a
indenizagdo mede-se pela extensdo do dano (art. 944 do CC), a qual também deve
ser estendida as violagdes aos direitos autorais, observando-se, ainda, o duplo
caréter indenizatério das ofensas, isto é, abrangendo tanto a finalidade ressarcitéria
como também a punitiva, de modo que haja o desencorajamento do infrator, inibindo
novas praticas semelhantes.

9. O arbitramento da indenizagé@o por danos materiais no montante apenas do lucro
auferido com a vendas das camisetas ndo se compatibiliza com esse duplo caréter
indenizatério. A vinculagdo do artista a uma determinada marca sem a devida
autorizagdo é conduta preocupante, pois pode representar um endosso do autor
a um pensamento que ndo se compactua com sua convicgdo pessoal, tornando-o
praticamente um sécio da grife, mas sem o seu aval, podendo implicar uma vantagem
muito maior para o infrator, como a valorizagdo de sua marca e o incremento na
venda de outros produtos.

SUA IDEIA VALE OURO

FACA SEU REGISTRO E GARANTA SEU DIREITO DE USO

Ha mais de 25 anos SM Somarca é especialista em assegurar e
resguardar suas idéias mais criativas com seguranca e inteligéncia

Site: www.somarca.com.br Consulte-nos t ; ‘7;’ ’7, ”?;
E ({ 14l .

Email: contato@somarca.com.br (11) 2475 2880
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STJ - 32 Turma, Min. Mar-
co Aurélio Bellizze, REsp
2121497/RJ, J. 10.09.2024.

10. Para que haja a adequada remuneragao do autor que teve seu direito preterido,
considerando as consequéncias econOmicas negativas sofridas pelo artista e
os lucros indevidamente obtidos pelo infrator, a indenizagdo por perdas e danos
abarcard o montante total auferido ilicitamente e todos os prejuizos suportados pelo
titular do direito.

11. A sucumbéncia é analisada sob a perspectiva do principio da causalidade, o qual
permite afirmar que quem deu causa a propositura da agcdo deve arcar com os 6nus
sucumbenciais dela advindos. Ademais, o art. 86, paragrafo Unico, do CPC/2015 prevé
que aquela parte que sucumbir em parte minima do pedido ndo respondera pelas
despesas e honorérios, cabendo a parte contraria o pagamento de sua integralidade.
Onus sucumbenciais corretamente arbitrados na origem.

12. Recurso especial de Tiferet Comércio de Roupas Ltda. conhecido e desprovido.
Recurso especial de Sebastido Rodrigues Maia (Espdlio) conhecido e provido.

TISP - Apelagéo Civel n°
1130874-18.2021.8.26.0100, Rel.
Sérgio Shimura, j. 28/05/24

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONCORRENCIA DESLEAL - MARCAS “CASAS
BAHIA" e "PONTO FRIO', QUE SE ENCONTRAM REGISTRADAS NO INPI EM NOME
DA AUTORA APELANTE - ACAO DE OBRIGAGAO DE NAO FAZER CUMULADA
COM REPARAQAO DE DANOS - “LINK" PATROCINADO (GOOGLE ADS) - Agéo
proposta pela VIA S/A contra a MAGAZINE LUIZA S/A, visando inibir a pratica de
concorréncia desleal, pelo uso indevido de suas marcas (“CASAS BAHIA" e “PONTO
FRIO"), por meio do mecanismo de busca GOOGLE ADS - Sentencga que julgou
improcedente a agdo, ao fundamento de inocorréncia de violagédo as marcas da autora
- Inconformismo da autora - Acolhimento -No caso, restou demonstrado que as partes
exploram o mesmo ramo de atividade e que a ré MAGAZINE LUIZA contratou os
servigos de anuncios patrocinados junto ao sites de pesquisas Google, para que seu
site aparecesse como resultado de destaque, caso o usuério digitasse as expressoes
“Casas Bahia” e "Ponto Frio" - Situagdo que gera confusdo no mercado consumidor
e desvio de clientela - Ré que utilizou indevidamente a marca da autora, violando os
direitos de propriedade industrial - Incidéncia dos Enunciados XVII e XXIII do Grupo
de Camaras Reservadas de Direito Empresarial -Dano moral presumido - Violagao
ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular - Fato capaz de gerar confusao
no mercado consumidor e desvio de clientela - Dano moral presumido, fixado nessa
instancia em R$ 10.000,00 - Dano material a ser apurado em fase de liquidagdo, nos
termos do art. 210 da Lei n. 9.279/1996 - Sentencga reformada - RECURSO PROVIDO."

(Apelagdo Civel n° 1130874-18.2021.8.26.0100, Rel. Sérgio Shimura, j. 28/05/24)

TISP - Agravo de In-
strumento n° 2071343-
85.2024.8.26.0000, Rel.
Mauricio Pessoa, j. 14/06/24

“Agravo de instrumento - Agdo cominatdria de obrigagdo de fazer c/c pedido de
indenizag@o por danos morais e materiais com pedido liminar - Violagdo marcéria
- Deciséo recorrida que indeferiu a tutela de urgéncia para determinar que a ré se
abstenha de utilizar o nome “Lamilly Confeitaria Ltda’, com alteragdo da placa de
identificagcdo do estabelecimento e do material publicitario Divulgado em redes sociais
- Inconformismo da autora - Pressupostos autorizadores da concessao da tutela de
urgéncia que ndo restaram devidamente evidenciados - Autora que realizou depdsito
da marca mista “Milly’s Cakes’, com especificagcdo para confeitaria, pendente de
andlise pelo INPI e que utiliza nome empresarial desde 2020 - Eventual concesséo do
registro que lhe confere o uso exclusivo dos elementos figurativos combinados com
os nominativos, ndo havendo, portanto, protegdo para o elemento nominativo “Milly s
Cakes', isoladamente - Liberdade de competi¢cdo que é essencial a livre iniciativa,
mas ndo é absoluta, tanto que relativizada com tipificacdo da concorréncia desleal
- Prova documental produzida insuficiente para demonstra-la em cognigdo suméria
- Antiga sécia que pode empreender no mesmo ramo, porque as obrigagdes de ndo
concorréncia e ndo utilizagdo de know-how néao se presumem - Controvérsia que ndo
prescinde do contraditdrio, ainda mais porque a tutela pretendida gera defeso dano
reverso, a comprometer a atividade empresarial da ré - Eventual violagé@o podera ser
resolvida em perdas e danos, a relativizar o periculum in mora - Decisdo mantida -
Recurso desprovido.’

Agravo de Instrumento n° 2071343-85.2024.8.26.0000, Rel. Mauricio Pessoa, j.
14/06/24.
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Decisoes

do CONAR

Larissa Andréa Carasso Kac
larissa@carassokac.com.br

REGISTRO ONLINE BRASIL -
NAO CONSEGUIMOS IDENTIFICAR
SEU PAGAMENTO

Més/Ano Julgamento: JULHO
/2024

Representagdon°:  082/24

Autor(a): Conar mediante
queixa de consumidor

Anunciante: Registro Online
Brasil - Marcas e Patentes

Relator(a): Conselheira Fabi
Soriano

Camara: Sétima Camara

Decisdo: Sustagao e
adverténcia

Fundamentos: Artigos 19,

30,69, 23, 24, 27 e 50, letras "a" e “c", do
Cédigo

Resumo: Consumidor queixou-
se no Conar contra e-mail marketing
enviado a ele pela anunciante Registro
On Line Br - Marcas e Patentes,
considerando questiondvel a luz da
ética publicitaria pelo uso de titulo
chamativo, simulando constituir
auséncia de pagamento e possivel
inadimpléncia, podendo levar a erro
sobre a natureza do comunicado, com o
uso de alerta falso e apelo de urgéncia.
Destaca-se precedente de caso similar,

Custodio

envolvendo a mesma anunciante
-caso 200/23, com recomendagéo de
alteracéo.

Em sua defesa, a Registro On Line
Br - Marcas e Patentes argumentou
que a utilizagdo de gatilhos nas suas
campanhas ndo visa manipular o
consumidor, mas sim chamar sua
atencdo para uma questao relevante.

A relatora ndo se deixou
convencer por estes e outros
argumentos da defesa. Ela iniciou
seu voto frisando que o Conselho de
Etica "admira, fomenta e estimula a
criatividade publicitaria, as técnicas
inovadoras para se chamar a atengéo
dos consumidores, desde que tais
mensagens publicitarias estejam de
acordo com as boas praticas, com
a conduta ética, cuidadosamente
previstos no Cddigo Brasileiro de
Autorregulamentacao Publicitaria”.

No caso em tela, porém, a
relatora considera haver informagdes
inveridicas, dizendoao consumidor que
este corre risco de perder os direitos
sobre sua marca, uma vez que ndo ha
qualquer ameacga real, ou pedido de
registro de marca semelhante aquela
utilizada pelo consumidor no momento
da abordagem e tdo somente uma
proposta comercial sobre um servico
ndo solicitado pelo consumidor.
“Ainda que o envio de proposta sobre
servigos nado solicitados ndo fira a
legalidade no envio de mensagens

de Almeida «cia

Marcas e Patentes - Brasil e Exterior

publicitdrias, ndo héa informacdes
claras e objetivas sobre os servigos
oferecidos no valor proposto, nem se
haveria custas adicionais em caso de
sua contratagao”, escreveu ela em seu
voto, concordando com a dendncia
de que o cronémetro presente na
pega publicitaria “tem o objetivo de
causar pressdo, constrangimento
e senso de urgéncia apdés uma
ameaca inveridica informada em tal
mensagem, utilizando-se do medo
gerado no consumidor de que ele
perca a sua marca”. Propds a sustacado
agravada por adverténcia a Registro
On Line Br - Marcas e Patentes, sendo
acompanhado por unanimidade.

DIAGEO, AMAZON,
VTC E BRUNA UNZUETA -
#SEMANABLACKFRIDAYAMAZON -
ABASTECIDA PRO BOTECO

Més/Ano Julgamento: JULHO
/2024

Representagdon°:  236/23, em
recurso ordindrio

Autor(a): Conar mediante
queixa de consumidor

Anunciante: Diageo Brasil,

Amazon Servigos de Varejo do Brasil e
VTC Brasil Importagdo e Exportagao e
Bruna Unzueta

Relator(a): Conselheiros André
Porto Alegre e Vitor Morais de Andrade

RIO DE JANEIRO

Rua Alvaro Alvim 21, 19° e 20° andares,
Cinelandia, RJ, CEP 20031-010

Tel.: (21) 2240-2341

Fax: (21) 2240-2491 e 2240-2784
custodio@custodio.com.br
www.custodio.com.br
facebook.com/custodiodealmeidaecia

PORTO ALEGRE

Av. Borges de Medeiros, 464, 3°
Centro, RS, CEP 90020-022
Tel.: (51) 3228-2292
custodio.poa@custodio.com.br
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Revista ASPI - Decisées do Conar

do CONAR

Camara: Segunda Cémara e
Camara Especial de Recursos

Decisao: Arquivamento,
sustagao e adverténcia

Fundamentos: Artigo 27, n°
1, letra "a", do Rice e artigos 19, 3¢, 6°
e 50, letras “a" e "“c”, do Cddigo e seu
Anexo A

Resumo: Conforme a queixa
recebida de consumidor, o anincio
objeto desta representagdo, de
responsabilidade das anunciantes
Diageo, Amazon, VTC e veiculado
em perfil em rede social (Instagram)
da influenciadora Bruna Unzueta,
seria contrario a um dos principios
centrais da publicidade do segmento
de bebidas alcodlicas, de moderagao
de consumo, pela oferta de diversas
unidades e por apregoar expressoes
como “(..) o meu carrinho j& esta
assim, com muita coisa, e cabe mais
t4?" e "Vou falar pra vocés que cabe
mais”. A pega publicitaria carece ainda
de frase de responsabilidade social e
comprovagdo do direcionamento da
mensagem a adultos.

A defesa da Amazon argumentou
gue o anuncio objeto é uma campanha
global de divulgagdo da semana de
descontos para vdrias categorias de
produtos, informagéo corroborada pela
defesa de Bruna Unzueta. J& a Diageo
negou qualquer responsabilidade

JOHANSSON
&LANGLOIS

Experiencia en accion

CHILE

18

pelo anuncio, uma vez que nado houve
solicitagdo, diregdo ou qualquer
pagamento por ela a influenciadora. A
VCT, representante da Concha y Toro
nao se manifestou.

O relator de primeira instancia

ndo aceitou estes e outros
argumentos das defesas. Ele
historiou tanto defeitos éticos

encontrados em postagens mais
antigas da influenciadora quanto
o reconhecimento por parte da
Amazon de falhas como a auséncia
de frases propondo o consumo
responsaveldealcool."O consumidor
que promoveu a reclamacao foi
impactado por um percebido
exagero do post em fazer apologia
a compra de grandes quantidades
de bebidas. E um aspecto sobre
o qual as representadas, ao invés
de se isentarem, deveriam, no
minimo, refletir. Porém esse Conar
nao opera sobre a consciéncia
dos anunciantes e influenciadores,
portanto resta analisar o anuncio
a luz do regramento ético e, nesse
sentido, o consumidor esta correto
em alertar sobre a auséncia da frase
de responsabilidade”, escreveu em
seu voto, pela sustagdo. Segundo
ele, as empresas “ndo podem ser
dar ao luxo de cometerem falhas
dessa dimensao, pois sdo lideres
de mercado e um dos seus papéis
é ofertar para a sociedade além de
produtos e servigos de qualidade,

exemplos de qualidade”. Seu voto foi
aceito por unanimidade.

Houve recurso contra a decisao,
proposto pela Amazon e Diageo. Esta
argumentou que a contratagdo da
influenciadora se deu exclusivamente
pela Amazon, tomando conhecimento
da divulgagdo do anuncio apenas na
abertura desta representagdo. J& a
Amazon, depois de confirmar que a
Diageo néo participou da elaboragéo
ou contratacdo do anincio, nega
que o anuncio tenha ultrapassado as
regras éticas, destinando-se apenas
a destacar ofertas aos seguidores da
influenciadora.

Para o relator do recurso ordindrio,
resta evidenciado no processo a
responsabilidade dos anuncios por
parte da Amazon e da influenciadora.
Da mesma forma, ele identificou
claros apelos ao consumo imoderado
de bebidas alcodlicas, contrariando
regra central da ética publicitério para
0 segmento, assim como a auséncia
da frase de responsabilidade social
na pega publicitéria. Por isso, ele
propés o arquivamento da denuncia
em face da Diageo e a manutengéo da
recomendacéo inicial para as demais
partes desta representagdo agravada
por adverténcia a Amazon, VTC e
Exportagdo e Bruna Unzueta, por
tratar-se de publicidade de bebidas
alcodlicas. Seu voto foi aceito por
unanimidade.

ABOGADOS PROPIEDAD INTELECTUAL
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Mariana Benfati' e
Tais Capito?

Vivemos tempos em que a tematica
relacionada a diversidade e inclusdo
se encontra em pauta, ndo somente
em organizagdes privadas como
também nos 6rgdos publicos. Nunca
se falou tanto sobre a necessidade
de incluir grupos minoritdrios no
mercado de trabalho como atualmente,
e consequentemente, a preocupacdo
para adequacdao do ambiente,
adaptando-o para as necessidades
dos portadores de deficiéncia fazem
com que novas tecnologias emerjam.
Mas serd que o numero de patentes
voltadas para o beneficio de pessoas
PCDs tem aumentado no INPI?

Em 2023, a Universidade do Estado
de Santa Catarina e a Universidade
Federal do Parana obtiveram a patente
da "Representagdo tridimensional
cromatica e sistema de cédigo de cores

1 Advogada com especializagdo em Propriedade
Imaterial pela ESA SP. Coordenadora do departa-
mento de Brand Protection do escritério David do
Nascimento Advogados Associados, Membro da
Com. de Propriedade Intelectual da OAB/SP - sub.
Guaruja e da Comissao de Diversidade e Equidade
da ASPL.

2 Advogada, esp. em D. Empresarial (PUC/SP),
Mestranda em Propriedade Intelectual e Inovagao
(INPI), Pres. da Comissao de Propriedade Intelec-
tual (PI) da OAB/SP Sub. Jabaquara, membro das
Comissdes de Pl da OAB/SP e da Sub. Guaruj3,
do Cons. Diretor da ABPI e da Com. de Diversi-
dade e Equidade da ASPI.

para pessoas cegas, daltdnicas e com
baixa visdo":

Este sistema foi desenvolvido
para proporcionar aidentificagdo das
cores as pessoas com deficiéncia
visual de uma forma simplificada,
com possibilidade de aplicacdo
em pequenas dimensdes e numa
linguagem universal. O sistema é
composto por elementos fisicos
(tridangulo cromatico) e um conjunto
de simbolos, objetivando comunicar
as cores dos objetos através do
contato tatil. Este cddigo pode ser
impresso diretamente sobre objetos,
obras de arte, etiquetas, embalagens
ou colados em etiquetas sobre os
produtos dos diversos materiais,
tais como plasticos, acrilicos,
vidros, madeiras, metais, ceramicas,
pedras, papéis, couro, materiais
organicos, bordados em tecidos, a
fim de serem aplicados em roupas
(vestimenta, roupas de cama, de
banho, estofados, sapatos).®

No entanto, uma busca ao banco de
dados do INPI pelo termo “deficiéncia”,
demonstrou a existéncia de uma
quantidade nada relevante de patentes

3 BR 10 2017 018174 0 B1, depositada em
24/08/2017, concedida em 10/01/2023.

O AVANCO DA TECNOLOGIA E O AUMENTO DE

REGISTRO DE PATENTES VOLTADAS PARA A

INCLUSAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA

concedidas relacionadas a
tecnologias para pessoas PCDs:

novas

Pl 0922958-2 B1 - METODO PARA
A UTILIZACAO APROPRIADA POR
PORTADORES DE DEFICIENCIA DE
UM APARELHO DE ENTRADA DE
CHAMADA EM UM SISTEMA DE
ELEVADORE SISTEMA DE ELEVADOR

Pl 1001286-9 B1 - MODELO DE
REPRESENTACAO DO CARIOTIPO
HUMANO PARA ENSINO DEBIOLOGIA
PARA VIDENTES, PESSOAS COM
DEFICIENCIA VISUAL E DALTONISMO

BR 10 2017 005862 0 B1 - GUINCHO
ORBITADOR AUTOMATICO PARA
DESLOCAMENTO EM UM UNICO
cOMODO, DE PESSOAS COM
DEFICIENCIA DE LOCOMOGAO

BR 10 2016 019623 0 B1 -
APERFEICOAMENTOSINTRODUZIDOS
EM SISTEMA DE PAGAMENTO
COM INTERFACE AUDITIVA PARA
PORTADORES DE DEFICIENCIA
VISUAL TOTAL OU PARCIAL

BR 20 2016 019442 9 Y1 -
DISPOSICAO CONSTRUTIVA EM
BALANCO AUTOSSUFICIENTE PARA
PESSOAS COM DEFICIENCIA OU
MOBILIDADE REDUZIDA

Ha 35 anos oferecendo
Solucoes Estratégicas

em Propriedade
Intelectual

35

Ricci

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

www.riccipi.com.br

Rua Domingos de Morais, 2781
Conjunto 1001

04035-001 - Sao Paulo - Brasil
Fone: 55 (11) 2832-5707

E-mail: ricci@riccipi.com.br
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BR 20 2016 018619 1 Y1 -
DISPOSICAO CONSTRUTIVA EM
GANGORRA AUTOSSUFICIENTE
PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
OU MOBILIDADE REDUZIDA

BR 20 2016 018395 8 Y1 -
DISPOSICAO CONSTRUTIVA EM
GAIOLA PARA BRINQUEDOS
AUTOSSUFICIENTES USADOS POR
PESSOAS COM DEFICIENCIA OU
MOBILIDADE REDUZIDA

BR 10 2015 018793 9 B1- SISTEMA
DE ORIENTACAO APLICADO AO
ESPORTE DE PARATLETAS COM
DEFICIENCIA VISUAL

BR 20 2015 003029 6 Y1 - DISPOSI-
TIVO DE AUXILIO A LOCOMOGAO DE
PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL
EQUIPADO COM SENSORES ULTRASSO-
NICOS E RODA DIRECIONAL ESFERICA

BR 10 2014 023858 1 B1 - VEICULO
DE TRANSPORTE AEROPORTUARIO
PARA USUARIOS COM DEFICIENCIA
OU MOBILIDADE REDUZIDA

BR 10 2012 033489 5 B1 -
DISPOSITIVO COM TELA DIGITAL
E ESTIMULACAO SONORA PARA
PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL

BR 10 2019 000865 2 B1 - ARTEFATO
DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA O
BANHO DE CRIANCAS COM DEFICIEN-
CIA OU MOBILIDADE REDUZIDA.

E certo que muitos pedidos de
patentes acabaram sendo arquivados
pelo ndo cumprimento de exigéncias e
pela ndo solicitagdo do exame técnico,
demonstrando um desconhecimento
dos requisitos legais e procedimentos

X~
~(
s X \\\

Gomes e Santana

H& mais de 30 anos no ramo
\HHH de Propriedade Intelectual!

necessarios por parte dos depositan-
tes. Outrossim, em sua maioria, os
pedidos sdo arquivados pelo ndo pa-
gamento de anuidades, demonstrando
que o backlog de patentes afeta dire-
tamente o resultado no nimero de pa-
tentes concedidas, causando reflexo
direto no desenvolvimento e criagdo
de novas tecnologias utilizadas em be-
neficio dos PCDs.

Afalta de examinadores de patentes
no INPI acarreta um backlog altissimo
e a falta de investimento em patentes
voltadas para PCDs, acarreta um
ndmero baixo de patentes concedidas
que auxiliariam na inclusédo de pessoas
com deficiéncia e em suas tarefas
cotidianas, o que desestimula novos
inventores. Afinal, por qual motivo
um inventor ird investir em testes,
aquisi¢cdo de matéria-prima, criagédo de
protétipos, se a patente pode levar 6
anos* para ser concedida?

Ainda falta fomento e interesse
publico para que mais pessoas se
dediquem em tecnologias assistivas.
O Governo Federal, como forma de
promover a inclusédo de pessoas PCDs,
promulgou o Decreto n° 10.645/2021,
que regulamenta o Plano Nacional de
Tecnologia Assistiva, que tem como
escopo os seguintes objetivos:

| - facilitar o acesso a crédito
especializado aos usuéarios de
tecnologia  assistiva, inclusive
com oferta de linhas de crédito
subsidiadas, especificas para a
aquisi¢ado dessa tecnologia;

4 https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noti-
cias/2024/marco/usuario-pode-reduzir-em-ate-3-
anos-prazo-para-concessao-de-patente-no-brasil

* Registro de Marcas

» Protecdo de Patentes

* Nomes de Dominio

* Direito Autoral

¢ Internet e Dados Pessoais
* Combate a Pirataria

» Concorréncia Desleal

e mais.

Il - agilizar, simplificar e priorizar
procedimentos de importagdo de
tecnologia assistiva, especialmente

em questoes relativas a
procedimentos alfandegarios e
sanitérios;

Il - criar mecanismos de
fomento a pesquisa e a producédo
nacional de tecnologia assistiva,
inclusive por meio de concessao
de linhas de crédito subsidiado
e de parcerias com institutos de
pesquisa oficiais;

IV - eliminar ou reduzir a
tributagé@o da cadeia produtiva e de
importacéo de tecnologia assistiva;
e

V - facilitar e agilizar o processo
de inclusdo de novos recursos
de tecnologia assistiva no rol de
produtos distribuidos no &mbito
do Sistema Unico de Salide - SUS
e por outros 6rgaos e entidades da
administragao publica.t

Podemos observar que muito se
usa os termos facilitar e agilizar, mas
ndo voltados para patentes. J& ha
0 exame prioritdrio para pedido de
patente pertencente a pessoa fisica
com deficiéncia fisica ou mental, mas
é necessdrio a ampliagdo para agilizar
e facilitar os processos de patentes
gue tenham como objetivo a inclusédo
de PCDs, como forma de promover
a diversidade e uma vida digna
aos portadores de necessidades
especiais.

5 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-
n-10.645-de-11-de-marco-de-2021-307923632

Nossos Canais:
(O (1) 94443 - 5648

) a1 3321- 0195

@ gomesesantana.adv.br
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n Gomes e Santana Advogados
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Sabina Nehmi de Oliveira

Minicurriculum:

PATENTES DE INVENCAO: TENDENCIAS

PATENTS OF INVENTION: TRENDS

Sabina Nehmi de Oliveira é especialista em Patentes de Invengéo na drea da Quimica & Derivados, Ciéncias da Vida, tem
38 anos de experiéncia em pesquisas de informagdes em patentes, estudos estratégicos para protegao de inovacdes e liber-

dade de exploragao.
E-mail: sabina.oliveira@nehmi-ip.com.br
Mini CV:

Sabina Nehmi de Oliveira is a specialist in Patents of Invention in the area of Chemistry & Derivatives, Life Sciences, and
has 38 years of experience in patent information research, strategic studies for the protection of innovations and freedom of

exploitation.
E-mail: sabina.oliveira@nehmi-ip.com.br
Palavras-chaves:

Patentes. Tendéncias. Saude Publica. Inteligéncia artificial. Evergreening.

Key-words:

Patents. Trends. Public Health. Artificial Intelligence. Evergreening.

Introdugao

A inteligéncia artificial (IA) avancou
muito nos ultimos anos nao so6 fazendo
parte de nosso cotidiano, como
também afetando a lei de patentes e
direitos autorais.

Sobre a autoria da invengao
(inventor)

Os sistemas de |A estdo se tornando
cada vez mais capazes de criar suas
préprias invengdes, colocando o nosso
entendimento atual sobre invengéo e
autoria em cheque. A IA interage com
a lei de patentes em dois aspectos
significativos: como um inventor e
como invengéo.

A lei atual de patentes que
determina em primeiro lugar que o
inventor deva ser uma pessoa fisica,
entra em choque com a indicagédo de
autor “IA" numa patente e ou pedido
de patente. Pode um sistema de IA ser
considerado um autor de invengédo?

Analisando a invencdo derivada
de IA de um pedido de patente, ela é
genérica ou tedrica, isto é, abstrata.
O sistema de patentes determina
que para uma invencdo ser objeto
de patente ela deva apresentar além

de novidade, atividade inventiva
comprovada por ensaios praticos e
seus resultados concretos.

Com o advento do machine learning,
IA e internet generativa, nas inovagoes
ou softwares gerados através do prompt
do usuério, ficaria dificil de se reconhe-
cer o autor. A Organizagdo Mundial de
Propriedade Intelectual (WIPO/OMPI)
realizou uma consulta em 2019 sobre a
Pl envolvendo Al e seus aspectos legais.
O WIPO entendeu que o usuério que
escolheu um determinado prompt para
gerar um resultado, seria o proprietario
da “invenc¢do”, mas ainda ha considera-
¢Oes a se fazer. H4 muito a ser discutido,
por exemplo, se o resultado se baseou
em material protegido por copyright, ou
o contetdo gerado foi baseado no dito
material, provocando discussdes sobre
até que ponto ndo se trata de plagio ou
infragdo de direito autoral.

Lei de Patentes

Especialistas vém anunciando que
as leis de patentes podem necessitar
de melhor caracterizagdo para
tecnologias derivadas de IA redefinindo
novo conceito de “autor” e “invengao”.
H& necessidade de se definir melhor o
que é "inventor” incluindo sistemas de
IA, e estabelecer novos requisitos de

patenteabilidade para invengdes de IA
e desenvolvendo assim mecanismos
de enderecamento para implicagdes
éticas e sociais dessas patentes'.

Protecédo para IA

Um dos pontos criticos para se con-
seguir a protecdo de invengdes deriva-
das de IA é entender a natureza desse
tipo de invengdo e como ela interage
com o sistema de patentes. Os siste-
mas de |A sdo dindmicos e se desenvol-
vem a partir de learning machines, em
contraposi¢do as invengdes tradicio-
nais que sao estaticas e bem definidas.

Uma opgéo para protecdo aventada®
seria incluindo a arquitetura neural da
rede para os algoritmos especificos
empregados ou o método Unico de
treinamento do sistema de IA.

Outra opgdo de protegdo poderia
ser através de segredos de negdcio
(“trade secrets”), para os casos em que
ndo seria possivel a engenharia reversa
do sistema.

1BRON, Daniel, The Future of Patent Law in

an Al-Driven World: Protecting Innovation and
Inventions; “Disponivel em: https://www.linkedin.
com/pulse/future-patent-law-ai-driven-world-pro-
tecting-innovation-inventions/ Acesso em:
27/09/2024"

2 idem
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A lei de direitos autorais pode
proteger o cdédigo fonte empregado
para implementar o sistema de IA,
mas ndo consegue abranger de forma
genérica ou derivativa da ideia basica ou
algoritmo, protegendo apenas copias.

Inteligéncia artificial na
pesquisa de PI

A pesquisa para recuperagao
do estado da técnica ou para se
encontrar um documento especifico
de patente nunca foi tarefa facil.
Conforme o volume de documentos
foi crescendo houve necessidade de
compilacdo de dados de patentes na
forma de referéncias bibliogréficas,
que indicavam informagdes como
0o numero do documento, titulo,
depositante, inventores, cddigos de
classificagao de patentes e resumo, no
minimo. Grandes editores, em papel,
de tais referéncias foram o World
Patent Index (WPI) e o Chemical
Abstracts (CA) de 1907. O WPI além
de compilar os dados contava ainda
com uma miriade de especialistas
para cada ramo da tecnologia para
estabelecer os ‘“descritores” que
podem ser compreendidos como as
melhores “palavras-chaves” sobre o
assunto. J4 o Chemical Abstracts tinha
uma grande vantagem ao indicar o
“CAS number” ou numero CAS, uma
espécie de “RG" para cada substancia
quimica fornecido pela American
Chemical Society, que facilita muito na
recuperagao de documentos.

Na década de 60 a Nasa comegou
um projeto de organizagédo de dados
cientificos para recuperacdo “on-
line” ou informatizada através do

’ GRUENBAUM,
\/ POSSINHAS & TEIXEIRA

uso de computadores. Esse projeto
evoluiu na forma de um provedor de
informacdes que recebeu o nome
de Dialog e nos anos 70 ja havia
opcdo de pesquisa de informagdes
para diferentes "bases” (cada base
representava um banco de dados
sobre um determinado setor de
informacao ou tecnoldgico), como por
exemplo o WPI que era pesquisavel
para documentos a partir de 1963 e
muitas outras bases.

Em 1983 o CAS e a Fiz Karlsruhe
informatizaram o Chemical Abstracts
para pesquisa online que passou a ser
oferecido pelo provedor de nome STN.

Na década de 80 havia ainda outros
importantes provedores de informacéo
sobre patentes (com suas diferentes
bases) como o Orbit e o Questel.

O acesso particular era muito
caro. Pagava-se por cada acesso a
cada base (havia bases mais caras e
outras mais baratas, por exemplo o
WPI era das mais caras), cujo custo era
calculado por tempo de acesso, volume
de informagdo recuperado (quantas
referéncias ou “records” recuperados)
e tipo de formato do record (somente
dados de referéncia bibliogréafica, ou
se incluia resumo, ou ainda se incluia
descritores).

Felizmente hoje podemos acessar
bases de dados online gratuitas para
pesquisas de patentes fornecidas
pelo INPI, EPO (Espacenet), WIPO
(Patentscope), Inspire, USPTO, Google
Patentes, etc.

Inicialmente os resultados
analiticos eram fornecidos através de

ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL
LAw FIRM - INTELLECTUAL PROPERTY

www.ruenbaum.com.br

figuras ou tabelas, derivadas de dados
de natureza estatistica. Com o advento
dos métodos de machine learning e
IA (Inteligéncia artificial) aplicados
as bases de patentes (ou mesmo
de informacgdes), os resultados de
pesquisa de patentes ou de informagéo
tornaram-se mais ricos.

Hoje ha bases de patentes que
empregam |A, de acesso pago ou
mesmo gratuito, que ndo sé indicam
as patentes mais relevantes dentro
de um perfil de interesse, como
também apresentam indicadores
qualitativos de valoragédo de ativos
intangiveis de patentes. O valor pode
levar em conta o nimero de vezes
que o documento é citado em outros
pedidos de patente ou artigos, o
tamanho da familia de patentes, o
nimero de patentes concedidas,
o numero de patentes vigentes, o
numero de licenciamentos, etc.

A maioria das bases de patentes
indica como resultado de pesquisa
uma listagem que pode ser filtrada
por ordem crescente ou decrescente
de datas, ou iniciando a listagem do
resultado obtido pelos documentos
mais relevantes, ou baseado no seu
valor (comentado anteriormente),
ou relevancia de acordo com as
palavras-chaves empregadas se
encontrarem no titulo, no resumo,
em reivindicagbes principais ou
dependentes, ou ainda no relatério
descritivo, ou mais especificamente
nos exemplos.

A evolucdo nos resultados de
pesquisas de patentes é notada
através dos resultados de mapeamento
de tecnologias, hoje empregando

INOVACAO E PROTECAO

FAZEM A DIFERENCA
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IA, por setor ou temas de interesse e
seus subtemas, ou por distribuigdo
geogréfica, indicadores de principais
players, patentes mais relevantes,
valoragdo de ativos patentarios, etc.
Outro artificio muito interessante
é a indicacdo automéatica para um
determinado documento de patente, de
patentes em que o documento foi citado
(tecnologias posteriores), e de patentes
citadas pelo mesmo (tecnologias de
base ou anteriores).

Inteligéncia artificial na
administracao de PI

Na 4rea administrativa de patentes
também houve evolugdo com o
emprego de IA, pois controles que
eram efetuados por pessoas passaram
a sé-lo por aplicativos e algoritmos.
Por exemplo, ha programas para
controle mundial de correspondentes,
quanto aos prazos para pagamento de
taxas de manutengdo ou prazos para
manifestagdes.

Um bom exemplo de como a IA
ajudou na administragdo de patentes
é o sistema de Patente Unitaria
(Unitary Patent - PU) que entrou em
funcionamento a partir de 01/05/2023,
o qual é administrado pelo Instituto
Europeu de Patentes (IEP). Hoje nao
€ mais necessdrio que se valide e
mantenha uma patente europeia em
cada pais da Unido Europeia onde se
queira sua protecdo. Com um Unico
pedido de patente junto ao IEP, com um
Unico representante local e uma Unica
taxa de renovacgao, o pedido concedido
poderd proteger simultaneamente
a invengado nos paises membros da
EU (potencialmente 44 paises), que

Rua Padre Jodo Manoel, 755 - 9° andar
Jardins 01411-001 - SP
Tel: +55 11 3087-8200

ratificaram o acordo segundo o TUP
(Tribunal da Unificado de Patentes), o
qual é composto por divisdes e sessoes
localizados nos diversos paises
membros. A PU representou uma
grande redugdo de custos e tempo,
com procedimentos simplificados e
maior seguranca juridica.

Papel do profissional de PI

Profissionais de Direito ou agentes
da Propriedade Industrial tém papel
crucial no entendimento e evolugéo
do direito, ou da melhor forma de
avaliagdo e protecdo de uma inovagéao
ou invengao.

O desenvolvimento de aplicativos
diminuiu a necessidade de
profissionais para realizar fungdes
cartoriais, provocando assim uma
mudanga no perfil dos profissionais
para outros tipos de especialidades.
Hoje o profissional de Pl deve
desenvolver Inteligéncia em PI, a 1A
pode realizar anélises completas, mas
ha a necessidade de um especialista
em Pl ou patentes para dar a sua
anuéncia ou até corrigir as conclusdes
e ou resultados. Pesquisas de
levantamentos de patentes exigem
especializagdo tanto em inteligéncia
competitiva como em patentes. Os
profissionais de Pl assim como os
responsaveis por decisdes envolvendo
direito patentdrio em empresas ou
institui¢des, se envolvem em assuntos
de alto risco, complexidade e grandes
consequéncias, exigindo assim muita
responsabilidade, que por enquanto,
e creio sinceramente que néao
conseguirdo ultrapassar a inteligéncia
humana em qualquer assunto.

Sao Paulo Rio de Janeiro

WWW.remer.com.br

Software

O patenteamento de invencgdes in-
tangiveis compreendendo software e
algoritmos sempre foi assunto comple-
x0, em alguns casos envolvendo bata-
Ihas judiciais com dificil determinagdo
de novidade e atividade inventiva. O
ritmo répido de desenvolvimento desse
tipo de invengdo pode levar ao “ever-
greening" de patentes, quando se ex-
tende a protegao para pequenas modi-
ficagbes que tratam de inovagdes e ndo
de invengdes de fato.

Um dos aspectos cruciais no futuro
serd ao mesmo tempo que se incentiva o
desenvolvimento de softwares, prevenir
a eterna protegéo na forma de monopélio
para algoritmos fundamentais ou
essenciais. Uma das formas é a adogéo
de “reivindicagdes funcionais” em que a
invengao é caracterizada principalmente
pela sua fungao’.

Hoje ndo ha empecilho para o
patenteamento de softwares que
resolvam problemas técnicos na forma
de “computer-implemented inventions”
(CII). Ao contrério da protegao via direito
autoral do cédigo fonte, a patente protege
etapas do processo representado pelo
software que resolveram o problema,
isto é, o processo técnico que o software
ajudou a solucionar*,

3 SHARMA, Rahul, The Future of Patent Law:
Trends Shaping the Innovation Landscape,
19/12/2023; Disponivel em: https://medium.
com/@rahul.adv1812/the-future-of-patent-
law-trends-shaping-the-innovation-landscape-
78b3453b2b8f, Acesso em: 27/09/2024"

4 WIPO: Hardware and software | epo.org;
Disponivel em: https://www.epo.org/en/news-
events/in-focus/ict/hardware-and-software;
acesso em: 01/07/2014
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Considera-se ‘“evergreening” a continuidade de
protegdo para uma invencdo ou software mesmo apds
sua expiracdo. A pratica além do requerimento de novos
pedidos de patente com baixa atividade inventiva, podem ser
realizados também através de contratos de direitos autorais,
que fidelizam o usudrio recebendo atualizagdes ou inovagdes
do aplicativo. Arranjos para inovagéao liderada pelo usuario
ou inovacdo liderada pelo produtor poderiam ser usados
similarmente para evergreening em um sentido mais geral.

Crescimento de assets de Pl no mundo

O volume de documentos de patentes cresce
vertiginosamente e sem duvida a IA vém ajudando muito
a navegagdo nesse oceano de informagdes. Segundo o
WIPO (World Intellectual Property Organization)® foram
depositados em 2021: 3,5 milhdes de pedidos de patentes
(PI), 3 milhdes de pedidos de modelo de utilidade (MU), 15,5
milhdes de marcas e 1,5 milhdes de desenhos industriais
(DI). S6 em 9 anos (de 2013 a 2021) foram depositados 48,66
milhdes® de pedidos de patentes.

Global IP filing activity in 2022

02021 12022
Patents 5777777777777 3.5 million
Utility .
e s W 3 million

| 15.5 million
NS

|
Trademarks* [s-

Industrial il
designs* ]W{ 1.5 million

Fonte: WIPO (IP Facts and Figures)

Informacéo é poder e sempre foi uma forga dindmica para
promover o desenvolvimento da inovagao e a tomada de de-
cisdes no dmbito dos novos negdcios.

Tendéncias de tecnologias em patentes

Enquanto o ser humano desenvolve IA para melhorar
a administragdo geral, as patentes estdo refletindo a
preocupacdo com o meio ambiente, com tecnologias de
fontes renovéveis (RET) e a promogéo da salde e bem-estar
do ser humano e animal. Por fontes renovaveis de tecnologia
podemos considerar: energia solar, energia hedlica, energia
do oceano, energia geotérmica, hidroenergia, bioenergia.

A tendéncia por tecnologias do tipo RET comegou a ser
observada desde 1990, segundo demonstra a figura 2 de um

5 Disponivel em: https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents; Acesso
em: 01/07/2024

6 Disponivel em: https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/sear-
ch-result?type=KEY&key=201; Acesso em: 01/07/2024
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relatério publicado pelo WIPO? (titulo: Renewable energy-
related patents filed at different patent offices around the
world), que indica de um total de 77.813 pedidos de patentes:
55% foram depositados no JPO (Japdo), 20% no USPTO
(EUA), 7% no WIPO, 9% no EPO (Europa) e 6% no KIPO
(Coréia) e 3% no SIPO (China).

3%
Patent filed at EPO
Patent filed at WIPO

Patent filed at USPTO

TOTAL 77,813 [REESY

Patent filed at JPO

Patent filed at KIPO

Patent filed at SIPO

Fonte: Patent-based Technology Analysis Report - Alternative Energy Tech-
nology, WIPI (2009)

A Resolucdo do INPI, Portaria no. 79 de 16/12/2022,
também reflete essa tendéncia elencando uma série de
tecnologias referentes a patentes verdes que podem solicitar
exame prioritdrio, como: energias alternativas (ja citadas
como RET, biocombustiveis, células-combustivel, biomassa,
energia a partir de residuos humanos, etc), transportes
(veiculos hibridos, veiculos elétricos, etc), conservagdo
da natureza (armazenagem de energia, recuperacdo de
energia, etc), gerenciamento de residuos (reutilizagdo, por
exemplo) e agricultura sustentavel (por exemplo: técnicas
de reflorestamento, alternativas para irrigagdo, pesticidas
alternativos e melhoria do solo).

Ainda sobre tecnologias renovaveis, o WIPO?® publicou
andlise de patentes de 2007 a2011através defiguras (Pictures),
sobre dessalinizagdo de d4gua empregando energias
renovdveis, cuja figura a seguir indica uma classificagdo
por familias de patentes das quais: 747 utilizam energia
solar e outras fontes de transferéncia de calor residual; 114
empregam ondas; 87 usam o vento; 59 empregam energia
fotovoltaica e 19 utilizam energia geotérmica:

7 Disponivel em: Patent-based Technology Analysis Report - Alternative
Energy Technology, WIPO (2009)

8 WIPO Patent Landscape Reports; Disponivel em: www.wipo.int/patentsco-
pe/en/programs/patent_landscapes/reports; consulta em 01/07/2024


https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents
https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/search-result?type=KEY&key=201
https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/search-result?type=KEY&key=201
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports
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Renewable energies

Number of desalination
patent families

related to direct*
integration of
renewables

Geothermal e

Solar thermal and
other waste heat sources

747

*heat or pressure are being used directly, as opposed to indirect
integration, where renewable energy generates electricity which then
drives the desalination process

Fonte: wipo_pub_948_2-tech2_water desalin

O WIPQO® também publicou estudo sobre dispositivos
assistivos e tecnologias para pessoas com deficiéncia
visual e auditiva, desenvolvendo tecnologias facilitadoras
ao acesso a trabalhos publicados. Foram desenvolvidas e
patenteadas invengdes sobre: tecnologia tétil; tecnologia de
sensor adaptada para deficientes visuais; controle de voz;
controle de som; melhoria do brilho da cor; informacdes
de exibigdo; estimulagdo eletrdnica elétrica; codificacdo

9 Patent Landscape Reports; ; Disponivel em: http://www.wipo.int/patentsco-

pe/en/programs/patent landscapes/reports/assistive_devices.html; consulta
em 01/07/2024
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de imagem; tradugdo; resolugdo espacial e qualidade da
visdo. Interessante que nos Ultimos 10 anos as invengdes
vém sendo desenvolvidas majoritariamente por inventores
isolados. A figura a seguir indica a quantidade de familias de
patentes identificadas:

Recent Activity (last 10 years)

41

.

Individual  IBM Diebold Freedom HP Samsung  Xerox
Inventors Inc Scientific

Fonte:http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/
reports/assistive_devices.html

Outro estudo do WIPO™ sobre recuperacéo de recicla-
gem de refugos de residuos eletrénicos revela que as princi-
pais tendéncias tecnoldgicas envolvem tecnologias que tra-
tam de: 63% sobre recuperacdo de cadmio perigoso oriundo
de baterias; 57% sobre desmantelamento de baterias; 38%
sobre recuperagao de metais de terras raras; 37% sobre cor-
reias transportadoras para logistica de lixo eletrénico e tria-
gem; 25% sobre recuperagao de prata; 24% sobre recupera-
¢do de platina; e 15% sobre recuperagdo de ouro. A Figura
a seguir indica as familias de patentes estudadas de 2006
a 2010:

10 Patent Landscape Reports; “Disponivel em: www.wipo.int/patentscope/en/
programs/patent_landscapes/reports; wipo_pub_948_4-tech3_picture_elec-
tro waste; consulta em 01/07/2024"
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Major technology trends

Compound annual growth
in patent families from 2006-2010

*Noble metal

+24%

Recovery
of platinum*

+15%

Recovery
of gold*

+25%

Recovery
of silver®

+37%

Conveyor belts for
e-waste logistics
and sorting

+38%

Recovery of
rare earth metals

Fonte: www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports;

Embora o “landscape” (mapeamento) de inovagdes nao
seja estatico, sem dulvida que invencdes causadas pelas
preocupacdes climaticas, energia e avangco médico sdo as
maiores demandas representadas na drea da biotecnologia,
tecnologias verdes e Internet das Coisas (IoT)." Neste con-
texto, notou-se grande avanco tecnoldgico de paises emer-
gentes como a [ndia e China.

A China realizou politicas de incentivo (subsidios) sobre
depdsitos de patentes como consequencia do “Medium
to Long Term Plan for the Development of Science and
Technology” (MLP), 2006%. Tudo leva a crer que o boom
de pedidos de patentes chineses foram consequéncia de
tal politica interna. A China queria eliminar sua imagem

11 “Disponivel em: https://medium.com/@rahul.adv1812/the-future-of-paten-
t-law-trends-shaping-the-innovation-landscape-78b3453b2b8f; Acesso em:
01/07/2024"

12 ZHEN Lei, ZHEN Sun, WRIGHT Brian, “Patent subsidy and patent filing in
China", Department of Agricultural and Resource Economics, University of
California, Berkeley (2013), https://funginstitute.berkeley.edu/wp-content/
uploads/2013/12/patent_subsidy_Zhen.pdf

de produtos baixo custo “made in China” e promover uma
politica de inovacdo e desenvolvimento tecnoldgico. Em 2011
a China tornou-se lider mundial de patentes publicadas,
passando os Estados Unidos, Europa e Japdo. O numero
de pedidos de patentes saltaram em 2010 para 391.177,
enquanto em 2001 foram 63.450, representando um aumento
anual de 22,6%. Como uma parte destes pedidos de patentes
pudessem apresentar baixa patenteabilidade, estas patentes
receberam o nome de “junk patents” em alusdo ao tipico
transporte naval chinés de nome “junk”.

Mas justica seja feita, a Administragdo Nacional da
Propriedade Intelectual (CNIPA) da China segue hoje
diretrizes para exame da atividade inventiva de patentes™, que
apresenta um alto grau de exigéncia. O examinador chinés
deve determinar o problema técnico realmente resolvido pela
invengdo e a invencdo é considerada dbvia, se a resolugéo
do problema empregando o conhecimento ja existente
anteriormente, chegar na invengéo reivindicada. Além disso,
o exame da atividade inventiva emprega combinagdes de
documentos que ndo poderiam ser combinados, por exemplo,
pelo examinador americano.

Pedidos de patentes no mundo - campo de
aplicacao

Segundo Méniére e Kendrick (EPO, 2023)"“ o aumento de
pedidos de patentes europeias em mais de 2,9% foi capitaneado
pela China e Coréia. Invengdes na area de baterias e inteligéncia
digital mostram forte crescimento enquanto algumas &reas da
guimica e engenharia mecanica se ndo diminuiram, mostraram
estagnagdo. A China esta se aproximando do Japdo em volume
de depdsitos de patentes. O campo tecnoldégico que mais
apresentou depdsito em 2023 foi o das comunicagdes digitais
em 2023 (mais de 17.700 pedidos de patentes europeia), mas a
area que mais cresceu foi a de equipamentos elétricos e energia
(aumento de 12,2%). Houve aumento no nimero de depdsitos
na area de biotecnologia aplicada a farmacéutica ou agricultura,

13 LIU, Shuo, The Inventive Step in Chinese Patent Law Compared with the
U.S. Non-Obviousness Standard, December 26, 2020, 12:15 PM; Disponivel
em: https:// ipwatchdog.com/2020/12/26/inventive-step-chinese-patent-law-
compared-u-s-non-obviousness-standard/id=128454/ Acesso em: 01/07/2024

14 Disponivel em: https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-in-
dex-2023/key-patenting-trends; consulta em 01/07/2024

S SEMIOTICA JURIDICA

Consultoria e estudos envolvendo a aplicacdo das mais diversas teorias semiéticas na area da
Propriedade Intelectual, em especial nos conflitos envolvendo Direitos Autorais, Desenho Industrial,

Marcas, Concorréncia Desleal e parasitaria, trade dress.
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assim como de invengdes na drea da quimica orgéanica fina,
como mostra a figura a seguir:

Digital (353!
communication m 17749 +8,6% 7|
Medical
technology @ 15985 +1.3% 7|
Computer ()
technology L_J 15746 +1.2% 7|
Electrical machinery, W 15304 12.2% z
apparatus, energy rllZhd
Measurement % 9565 +3,5% Z
Transport @ 9445 +0,0% 9
Pharmaceuticals 83 9273 +3,4% N

NS

[
Biotechnology ()

8367 +5,9%
{

‘7?} 6538  +14% /]

6108 +41% /]

Fonte: EPO, Figure 4, The Top ten technology fields (out of a total of 35)
accounted for over 57% of all fillings to the EPO in 2023."®

Other special
machines

Organic
fine chemistry

Outro ponto detectado por Méniere e Kendrick (EPO,
2023) foi o aumento feminino na atividade inventiva dos
pedidos de patentes (presenga de nomes de inventoras
aumentou de 4% para 23% principalmente na drea quimica),
embora ainda esteja longe de paridade com os homens.

A empresa chinesa Huawei foi responsavel por
aproximadamente um quarto de todos os pedidos de patentes
realizados no EPO em 2023', sendo que as 10 empresas que
mais depositaram em 2023 foram responsaveis por 13,2%
de todos os depédsitos no EPO. Foram elas em ordem

15 Disponivel em: https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-in-
dex-2023/key-patenting-trends; consulta em 01/07/2024

16 Disponivel em: https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-in-
dex-2023/key-patenting-trends; consulta em 01/07/2024
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decrescente de nimero de depdsitos de patentes: Huawei
(China), Samsung (Coréia), IG (Coréia), Qualcomm (EUA),
Ericsson (Europa), Siemens (Europa), RTX (EUA), Basf
(Europa), Royal Philips (Europa) e Sony (Japao).

Segundo o Harrity Analytics", as empresas Samsumg, LG,
TSMC e Qualcomm lideram invengdes relativa a eletrénicos
e semicondutores. IBM, Alphabet e Apple enfatizam a
significAncia da computagdo em nuvens (cloud computing),
inteligéncia artificial e inovagdo em software, empregados em
hardware. Machine learning e desenvolvimento de invengdes
ligadas a 6tica, imagens e automdveis fortaleceu a Canon e
empresas como a Alphabet e Hyawei sdo especializadas no
suporte para o desenvolvimento de automédveis autbnomos.
A Raytheon Technologies (RTX) apresenta expertise em
invengdes espaciais e de defesa para a securidade nacional.

Equipamentos empregados na drea de healthcare ou de
diagnéstico (tecnologia médica) tem apresentado nimero
crescente de depdsitos de invengdes envolvendo machine
learning para andlise de imagens, por exemplo, ou mesmo
atendimento por telemedicina.

Invencdes farmacéuticas e Biotecnologia

A natureza politica do mecanismo de protecdo de patentes
provocou consequéncias no prego de medicamentos,
produzindo efeitos que podem impedir pessoas de receber
tratamentos médicos de que estejam necessitando. O
mercado farmacéutico estd tdo ligado as patentes que
quando uma patente de um medicamento expira, muitas
vezes as agdes da empresa caem.

Outro aspecto que se desenvolveu com o sistema de
patentes farmacéuticas foi o desenvolvimento de novos
mercados ou formas de rendimentos com a venda ou
licenca de patentes de medicamentos, e diminuigdo de
desenvolvimento de novas moléculas ou medicamentos.

Na drea da biotecnologia a situagcdo é mais critica, pois
as invengdes sdo mais facilmente replicadas, sendo que o

17 Disponivel em: https://harrityllp.com/analyzing-technology-trends-from-
-the-2024-patent-300-list/ consulta em 01/07/2024
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sistema de patentes é providencial para
garantir os investimentos efetuados no
desenvolvimento de um produto.

A salde publica vem chamando a
ateng¢do mundial quanto as diferengas
de acesso aos medicamentos
entre paises desenvolvidos e sub-
desenvolidos. No core das discussdes
ha assuntos relativos a propriedade
industrial, mais especificamente

patentes.

A pandemia de Covid-19 acendeu
uma luz vermelha em relagédo
as patentes de biotecnologia,
particularmente sobre as vacinas
comercializadas pela Moderna e
Pfizer-BioNTech. Em setembro de
2022, 72,5% dos individuos de paises
desenvolvidos haviam tomado pelo
menos a primeira dose de vacina
contra Covid-19, enquanto somente
28,8% dos individuos de paises
subdesenvolvidos haviam tomado
a primeira dose de vacina contra
Covid-19, e a grande controvérsia foi
descobrir que mesmo que os direitos
de patentes fossem diminuidos para
permitir a fabricacdo de vacinas
em regides subdesenvolvidas, isto
ndo seria possivel pois ha falta de
informagdes taticas e segredos de
fabricagdo, que impossibilitariam a
sua producgao',

18 LEE, Peter, New and Heightened Public-Pri-
vate Quid Pro Quos Leveraging Public Support to
Enhance Private Technical Disclosure. Intellec-
tual Property, COVID-19, and the Next Pandemic:
Diagnosing Problems, Developing Cures (Madhavi
Sunder & Haochen Sun eds., Cambridge University
Press 2024, Forthcoming). University of California,
Davis - School of Law. 24 Pages Posted: 16 Mar
2022 Last revised: 17 May 2024; New and Height-
ened Public-Private Quid Pro Quos: Leveraging
Public Support to Enhance Private Technical

As vacinas contra Covid-19
foram desenvolvidas rapidamente
trazendo  esperanca contra a
tdo devastadora pandemia, mas
infelizmente o acesso as vacinas de
tecnologia mRNA, foi muito desigual
entre os paises desenvolvidos e
os sub-desenvolvidos. Governos e
entidades internacionais de salde
publica tentaram diminuir barreiras
de acesso a tecnologia representadas
pelas patentes, mas as préprias
empresas titulares esclareceram que
ndo haveria possibilidade em paises
subdesenvolvidos de tal producao
livre, sem conhecimento téacito e
de segredos de fabricagdo que ndo
estavam ensinados nos respectivos
relatérios descritivos. Resumindo,
havia falta de suficiéncia descritiva
nas patentes, sendo que especialistas
disseram que tais informagodes tacitas
seriam muito dificeis de serem
codificadas nas patentes, motivo
esse que obrigava a transferéncia de
tecnologia para fabricagdo de tais
vacinas, através de licenca de patente
e contratos de segredo de fabricagao.
Pesquisa empirica indicou que a
Moderna, Cure Vac, BioNTech e GSK
eram detentoras de 70% das patentes
sobre tal tecnologia.”

Situacdo paradoxal, pois o quid
pro quo do sistema patentério
exige que para o detentor de uma
patente obter monopdlio por tempo
determinado, é exigido que ele revele
sua invengdo através de seu relatério
descritivo de tal forma que um técnico
com conhecimento médio no assunto
possa reproduzir a invengdo somente

Disclosure by Peter Lee :: SSRN
19 idem

Oferecer solucoes
eficientes para
demandas complexas:

essa € a N0SSsa proposta

com as informacdes ali apresentadas.
A falta destas condigdes implica em
insuficiéncia descritiva, tornando a
invengdo ndo clara, ndo precisa e
consequentemente determinando a
sua nulidade ou indeferimento.

A Suprema Corte do Reino Unido
confirmou um recurso da Kymab? na
acdo de infracdo de patente contra
a Regeneron, sobre camundongos
transgénicos  VeloclImmune,  por
uma maioria de quatro contra um.
Este caso de sete anos finalmente
chegou a sua conclusdo em junho
de 2020. Foi uma surpresa a deciséo
sobre o recurso da Kymab no Reino
Unido que revogou as patentes de
Regeneron (EP UK 13 60 287 e EP UK
22 64 163) por insuficiéncia descritiva
em primeira instancia, e o que é pior,
o juiz David Kitchin também observou
que se as patentes fossem vdlidas, a
Kymab as teria infringido por meio do
uso dos camundongos transgénicos.?

A situagdo é complexa, mas nos
casos de calamidade pdublica por
grave pandemia ha necessidade de
arrefecimento do direito de patentes e
TRIPS, além de estudos estratégicos
através de fomento publico para
a transferéncia de tecnologia no
desenvolvimento de novas drogas
e quicd divulgacédo de resultados ou
know-how, mesmo que em circulos
fechados.

20 "Disponivel em: https://www.juve-patent.com/
news-and-stories/cases/top-10-patent-cases-of-
-the-year-2020/ Acesso em: 01/07/2024"
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Saude Publica - Evergreening
de patentes

As inovagdes em biotecnologia,
nanotecnologia e ciéncias farmacéuti-
cas impactam muito na saude publica.
As patentes atuam como catalisado-
res para o desenvolvimento de novos
produtos, mas é necesséria uma poli-
tica publica que melhore os cuidados
com a saude para todas as extratifica-
¢oes, principalmente em paises sub-
desenvolvidos ou em desenvolvimen-
to, através da colaboracédo do governo
com os fabricantes de medicamentos
fundamentais.

Dificilmente a iniciativa privada
investiria centenas de milhdes de
dolares no desenvolvimento de uma
principio-ativo, sem ter garantias como
a representada por patentes. Por outro
lado, a satide publica através de hospitais,
convénios médicos, sofrem com
dificuldade de acesso a medicamentos
inovadores, devido ao alto preco dos
medicamentos sob patentes. A questdo
nao diz sé respeito ao direito de autor,
mas também as politicas de controle de
precos em paises menos desenvolvidos,
no mesmo nivel dos paises mais
desenvolvidos, através de tratados como
por exemplo o Trans-Atlantic Trade and
Investment Pact?2

Os custos de venda de
medicamentos sob patente incluem
custos com pesquisa, desenvolvimento,
registro em érgdo de controle, vendas,

22 BAKER, Dean, “Drugs are Cheap: Why Do
We Let Governments Make Them Expensive?”
The Svedber Seminar, Uppsala University, 2017
February, 13th

propaganda, lobbies, pagamento a
negociadores de prego, etc, apontados
como os causadores de seus
valores comerciais. Um exemplo de
medicamento patenteado e vendido
nos EUA pode ser o Sovaldi muito
eficaz no tratamento da Hepatite C, que
custa US$ 84.000 para tratamento de 3
meses, doenga essa que pode ser fatal
e muito comum em pessoas que usam
medicamentos intravenosos. S6 nos
EUA estima-se 3 milhdes de pessoas
sofrendo de hepatite C. Esse tratamento
é acessivel a poucas pessoas com
recursos, sendo que o resto depende
do governo ou de planos de salde. Na
india hd produgdo de medicamento
genérico de alta qualidade disponivel
por US$ 200 também para tratamento
de 3 meses?®. Embora haja grandes
escudos protegendo o monopdlio
de inovagdes farmacéutica, estd
havendo muita discusséo em torno de
como se democratizar o acesso aos
medicamentos para todas as pessoas
necessitadas.

A solugdo nao é facil, pois as
patentes ddo seguranga financeira
para os inovadores, mas por outro
lado, mesmo sendo patenteada a
tecnologia muitos detalhes continuam
como segredo, quando os préprios
resultados clinicos externados, nao
apresentam alguma falha, pois, erros
na fase pré-clinica sdo descobertos
na fase clinica, mas os resultados
obtidos na fase clinica nem sempre
sdo corrigidos em tempo, ou o pior,
ndo sdo publicos. Em outras palavras,

23 BAKER, Dean, “Drugs are Cheap: Why Do
We Let Governments Make Them Expensive?”
The Svedber Seminar, Uppsala University, 2017
February, 13th

PROPIEDAD INTELECTUAL
MARCAS Y PATENTES

FERNANDEZ
SECCO &asociapos

Montevideo - Uruguay
25 de Mayo 467 Of. 501 | Tel: (598) 2916 1913

www.fernandezsecco.com | info@fernandezsecco.com

30

se o desenvolvimento de novos
medicamentos fosse publico, a classe
médica poderia ter conhecimento
dos resultados completos antes da
comercializagdo. Um exemplo de
desinformacgéo, foi o caso do Vioxx
indicado para tratamento de artrite,
cujos testes ndo deixaram claro que
poderia haver aumento de risco de
ataque cardiaco ou AVC em pacientes
com problemas cardiacos?*. Uma
solugdo apontada por Dean Baker
(2017), seria deixar para o estado a fase
de desenvolvimento de novas drogas
de acordo com as necessidades da
populacdo, deixando para a iniciativa
privada a fabricagéo e vendas.

Outra discusséo bem atual, é o caso
de importacéo paralela de acordo com
os principios de exaustdo de direitos
de cada pais, se exaustdo nacional
ou exaustdo internacional, quando o
medicamento pode ser vendido a prego
mais acessivel.

No core dessas discussbes ha
assuntos relativos a  propriedade
industrial, mais especificamente de
patentes e ou evergreening de patentes,
indicando a necessidade de dados
clinicos ou de resultados, que comprovem
o avango tecnolégico relacionado
particularmente a novos usos, ou novas
formas de substancias ja conhecidas.

A Lei de Patentes da India, secdo
3 (e) e segdo 3 (d) indica condigdes
em que sdo exigidos mais dados
clinicos que comprovem o avango
tecnoldégico ou uma sinergia de
uma invencao. Para demonstrar a
atividade inventiva ndo basta mostrar
que os documentos do estado da
técnica, combinados, ndo chegam
a nova invengdo. Se faz necessario
demonstrar através de exemplos, os
resultados alcangados (ou dados que
0s comprovem), o avancgo tecnoldgico
ou significancia econdmica.
Por exemplo, reivindicagbes de
anticorpos que apresentem potencial
terapéutico ou de diagndstico nao
sdo admissiveis se a proteina alvo da
patologia especifica ndo tiver sido
identificada e provado com dados
suficientes o escopo da invengéo.
Patentes de sele¢do (que empregam
uma faixa mais restritiva e mais

24 ldem
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especifica em relagdo a uma faixa
ensinada e documento anterior), se
enquadram nesse tipo de invengéao.

Embora a comprovagdo de dados
no momento do depdsito seja condicdo
sine qua non, had hoje tendéncia a
flexibilizagao da adigdo de dados depois
do depédsito ou durante o exame, desde
que estes comprovem ou amparem
caracteristicas da invengdo citadas
no pedido de patente inicialmente
depositado.

Uma patente sobre combinagao
de givinostat e esterdides/
glucocorticéides foi indeferida®, pois
durante o exame do pedido de patente
foram adicionados dados sobre tal
combinagdo, mas que o relatério
descritivo e reivindicagdes iniciais nao
contemplavam tal possibilidade.

H4 também caso em que durante
o exame é solicitado ao depositante
um modelo ou amostra da invengéo,
que pode ser na forma de filme
demonstrando seu funcionamento
(Working Models), mas a nao
apresentagéo de tal modelo provoca o
seu indeferimento.

Casos mais criticos se referem
a "novas formas” de substancias ja
conhecidas, por exemplo na forma de
novos sais, ésteres, éteres, polimorfos,
metabolitos, forma pura, ou isémeros.
A comprovagéao através de resultados

25 KAREER, Aparna; AGARWAL Sneha, Too much
information or not quite enough? Experimental
data in Indian patent applications; September

23, 2021; Disponivel em: https://www.man-
agingip.com/article/2a5czxnmoh736hztd14w0/
too-much-information-or-not-quite-enough-exper-
imental-data-in-indian-patent-applications

é fundamental, de melhoria na eficacia
ja conhecida da substancia, ou a mera
descoberta de novas propriedades
ouU 0 novo uso para substincia ja
conhecida. Decisdo histdrica envolveu
a Novartis x Union of india (Recurso
Civil No. 2706-2716 de 2013)%,
quando a Suprema Corte da india
discutiu que caso um aumento na
biodisponibilidade de um ativo levasse
a melhora de sua eficacia terapéutica,
este fato deveria constar nas
reivindicagcdes e estar demonstrado
no relatério descritivo através de
resultados de ensaios clinicos. Num
processo de nulidade administrativa
a patente indiana IN 321479 sobre
preparagdo de injetavel de diclofenaco
e seus sais farmaceuticamente
aceitdveis, a patente foi anulada de
acordo com a Secgao 3(d) da Lei de
Patentes, por nao existir nenhum
dado/evidéncia concreta de que a
invengao segundo suas reivindicagdes
apresentasse eficacia na redugéo de
dor no local de aplicagdo da injegao.

Algo semelha nte ocorreu em
acdo judicial®” também apreciada
pela Suprema Corte da india sobre
o medicamento  Glivec/Gleevec
envolvendo a patente correspondente

a US6894051 na India, sobre
nova forma cristalina beta do
melisato de imatinib, permitindo

sua administracdo oral. A Novartis
demonstrou a eficacia terapéutica
aumentada da forma cristalina beta de

26 Ildem

27 CHATTERIEE, Patralekha, Intellectual Property
Watch, 20/05/2018, Five Years After The Indian
Supreme Court's Novartis ; Disponivel em: https://
www.ip-watch.org/2018/05/20/five-years-indi-
an-supreme-courts-novartis-verdict, Acesso em:
01/07/2024"

melisato de imatinib com o imatinib,
sendo que o Tribunal determinou
que a comprovagdo deveria ser
realizada entre a forma cristalina beta
de melisato de imatinib e sua forma
anterior, isto é, melisato de imatinib.
Ao final, o Tribunal constatou que o
aumento da biodisponibilidade da
forma cristalina beta ndo constituiu
eficacia  terapéutica aumentada,
pois o simples aumento da
biodisponibilidade indicou apenas
a extensdo em que o medicamento
atingiu o seu local de agdo, mas néo
diz necessariamente sobre o efeito
terapéutico que o medicamento
gerou no corpo.

Outra agdo na Suprema Corte do
Reino Unido?® derrubou a patente EP
1173181 (patente 181), de prioridade
1999, da Icos licenciada para a Lilly
que reivindicava o uso de uma unidade
de dose continua de 1 a 5 mg de um
composto (tadalafil) para a manufatura
de medicamento para administragéo
de dose total maxima de 5 mg, de tal
composto, por dia, em método de
tratamento de disfungdo sexual num
paciente com necessidade do mesmo.
Decidiu-se pela falta de atividade
inventiva face do documento da Icos,
EP 0839040 (Daugan), prioridade de
1995, que revelou o uso de compostos
como o tadalafil no tratamento de
disfungéo eréctil (DE), cominformagdes
suficientes para o homem da técnica
implementar uma invengédo conforme
caracterizado na patente 181.

28 Actavis Group PTC EHF and others (Respon-
dents) v ICOS Corporation and another (Appel-
lants) (secureserver.net); Disponivel em: https://
czi515.p3cdn2.secureserver.net/P/Actavis.pdf;
Acesso em: 01/07/2024"
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Um caso mais raro, de patente por
transferéncia (quando a invengdo ja
existe anteriormente em um campo
de aplicagédo diferente), ocorreu
(2014) com a patente da Toyota (US
8394618) sobre o uso de enzima para
remover impressdes digitais visiveis em
superficies (lipases que degradavam as
impressoes digitais em moléculas mais
volateis, tornando-as menos visiveis), a
qual ndo apresentou atividade inventiva
em face do documento anterior
US 5868720 (van Antwerp), que
ensinava um cateter permanente com
revestimento enzimatico estavel para
evitar a oclusdo dentro do limen do
cateter, pois o revestimento enzimético
incluia uma enzima fibrinolitica ou e
lipolitica.

Patentes de aplicacao na
agricultura - evergreening

No campo da agricultura o
fendmeno do evergreening é verificado
notadamente em patentes sobre
EVENTOS.

Acesso a novas invengoes

Em algumas areas da ciéncia
os debates entre “fontes de acesso
livre" versus patentes, como na
drea da informatica, biotecnologia
e outras, continuam a ferver.
Por um lado, hd necessidade de
colaboracéo e desenvolvimento
rdpido (principalmente entre paises
desenvolvidos e nao desenvolvidos),
por outro lado, as patentes oferecem
incentivos financeiros para pesquisa
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e desenvolvimento® e até o momento
nao podem ser negligenciadas.

Uma das opgbes seriam as
“patentes comuns” em que inventores
compartilham suas patentes com um
pool de acesso livre, contribuindo para
o florescimento de novas invengdes,
mas também requer cuidados no
processo.

Questao social e geopolitica

A sociedade precisa de legislagdo
que proteja muitos tipos de invengdes
que vém aflorando, na drea genética
ou de seres vivos. As consideragdes
devem levar em conta implicagdes
sociais, precedentes legais e valores
éticos.

E primordial o acesso equitativo
para paises em desenvolvimento
para os beneficios de certos tipos de
invengdes patenteadas. Os altos custos
de um litigio de patentes inibem agdes
que poderiam libertar a tecnologia
quando discutivel a protegdo. Um
exemplo recente foram as vacinas para
Covid 19. Até que ponto a necessidade
de umasolugao global ndo ultrapassaria
os direitos de propriedade intelectual
dos detentores da tecnologia? Alguns
sugerem licenciamentos acessiveis
a pools de patentes com modelos de
valores escalonados para pagamento.

29 SHARMA, Rahul, Dec 19, 2023, The Future of
Patent Law: Trends Shaping the Innovation Land-
scape; "Disponivel em: https://medium.com/@
rahul.adv1812/the-future-of-patent-law-trends-
shaping-the-innovation-landscape-78b3453b2b8f;
Acesso em: 01/07/2024"
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O aparecimento de novas midias
de comunicagdo requer que a Lei de
Propriedade Intelectual/Industrial
seja revisada de forma a garantir
a protecdo dos assets atuais, mas
que seja também capaz de proteger
novas formas através das quais os tais
assets possam ser utilizados®®. Um
exemplo foi a recente modificagdo da
Lei de Direito Autoral (Copyright) no
Reino Unido que criou excegdo para a
protecdo de copyright para propdsitos
de mineragdo de textos e dados.
Isso implica que desenvolvedores de
machine learning poderiam utilizar-se
de material protegido por copyright,
incluindo bases de dados, escritos ou
outros tipos de assets.

Estatistica de Pl no Brasil

Segundo dados do INPI, Assessoria
de Assuntos Econdmicos, BADEPI,
v.10.0.,, foram depositados 25.365
pedidos de patentes de invencao (PI)
no Brasil em 2023. Desse total, as
atividades como tecnologia médica,
quimica orgénica fina, biotecnologia,
quimica de materiais basicos ou
outras maquinas especiais, lideram o
nimero de depdsitos como indicado
na tabela a seguir (resultado realizado
considerando somente o primeiro
simbolo da classificagdo do IPC dos
pedidos j& publicados na data da
extragédo dos dados):

ot 11982
%o,
anos 9,

30 WALAWAGE, Lakmal, 20 abril 2023, The Future
of Intellectual Property; Disponivel em: https://
www.jmw.co.uk/blog/intellectual-property-solic-
itors/the-future-of-intellectual-property; Acesso
em: 01/07/2024"
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Pedidos de Patentes (Pl) em 2023 (INPI)

. Numero de pedidos de
Tecnologia
patentes

Comunicacéo digital 1.679
Tecnologia médica 1.493
Quimica Orgénica Fina 1.663
Biotecnologia 2.379
Q_wmwa de materiais ba- 1288
sicos

Outras maquinas especiais 1.384

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econdmicos, BADEPI, v.10.0.

Complementando a informagcdo do BADEPI, foram
depositados um total de 2.447 Modelos de Utilidade (MU) e
102 Certificados de Adigdo (CA).

Educacéo de PI

Podemos discutir indefinidamente o futuro das patentes
que é certamente imprevisivel, mas se ndo houver educagéo
sobre PI, na escola e universidade dificilmente o tema ficara
no devido foco. A Propriedade Industrial ndo poderia ser
matéria de especializagdo para profissionais de Direito, ao
contrdrio, deveria ser matéria do curriculo de graduagéo. As
carreiras tecnoldgicas também deveriam receber esse tipo
de conhecimento na graduacgéo.

Atividade louvavel vem desempenhando o INPI,
oferecendo excelentes cursos sobre protecdo de invencoes
ou Propriedade Industrial, para a populagdo em geral:
estudantes, professores, empresérios, tecnélogos e agentes
da propriedade industrial, entre outros.

Conclusao

O futuro das leis de patentes pode ser considerado tudo
menos previsivel, mas o espirito de colaboragdo deve ser
a palavra-chave para orientar a sociedade, os estados e
os tratados internacionais para que ao mesmo tempo que
se estimule o desenvolvimento de novas invengbes e sua
protegdo, essas possam produzir efeitos para melhorar a
sustentabilidade do planeta, além de melhorar a equidade
entre os povos.

E louvavel a preocupagdo com o meio ambiente e em
formas para melhorar a qualidade de vida do ser humano e
animal demonstrada nos documentos de patentes, todavia
como a fungdo social da patente estd acima de qualquer
interesse particular, se espera que essa consciéncia se reflita
também na preocupagéo da sociedade com a diminuigao da
pobreza e melhoria de condigdes sociais promovendo am-
biente mais sustentavel (com menos lixo e polui¢éo), clima-
tizacdo com menos aquecimento (e menos guerras que pro-
movem o aquecimento da atmosfera), e melhor distribuigdo
de riquezas e harmonia entre os povos.
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O INDEFERIMENTO DE MARCAS COM EXPRESSOES DE IDENTIDADE

DA COMUNIDADE LGBTQIAP+ COM FUNDAMENTO NO

INCISO Ill DO ARTIGO 124, DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Mariana Benfati'
Tais Capito?

1. Introdugao

O presente artigo pretende analisar
as decisdoes de marcas pelo INPI
compostas por expressoes diretamente
relacionadas a comunidade
LGBTQIAP+, tendo algumas sido
indeferidas com base no inciso IlI,
artigo 124, da Lei da Propriedade
Industrial (LPI), que veda o registro
de marcas compostas por signos
contrdrios a moral e aos bons costumes
ou que ofendam a honra ou imagem de
pessoas. Serd analisada a evolucdo
das decisdes e as interpretacdes da
Autarquia, trazendo exemplos praticos
em ordem cronoldgica, e algumas
disparidades na interpretagao subjetiva
do examinador.

Antes mesmo de adentrar no cerne
do artigo, serd demonstrado como o
conceito de moral e bons costumes
tém sido aplicado no ordenamento

1 Advogada com especializagdo em Propriedade
Imaterial pela ESA SP. Coordenadora do departa-
mento de Brand Protection do escritério David do
Nascimento Advogados Associados, Membro da
Com. de Propriedade Intelectual da OAB/SP - sub.
Guaruja e da Comissao de Diversidade e Equidade
da ASPI.

2 Advogada, esp. em D. Empresarial (PUC/SP),
Mestranda em Propriedade Intelectual e Inovagao
(INPI), Pres. da Comissao de Propriedade Intelec-
tual (Pl) da OAB/SP Sub. Jabaquara, membro das
Comissdes de Pl da OAB/SP e da Sub. Guaruj3,
do Cons. Diretor da ABPI e da Com. de Diversi-
dade e Equidade da ASPI.

juridico brasileiro, e a evolugdo
social e cultural sobre a aceitagdo
da comunidade LGBTQIAP+ e a
necessidade de o direito acompanhar
essas mudancgas.

Por fim, abordaremos a questao do
conflito entre liberdade de expresséo e
os critérios de moralidade considerados
na concessao de registros de marca,
destacando também a importancia da
visibilidade e do reconhecimento de
expressoes LGBTQIAP+ no mercado e
seu impacto para a comunidade.

2. Artigo 124, inciso lll, da LPI:
Moralidade e Bons Costumes

Antes mesmo de adentrar no cerne
do inciso Il do artigo 124 da LPI, é
importante realgar que a expressao
“contra a moral”, para indeferimento
marcdrio tem sua base na Convengédo
da Unido de Paris (CUP) de 1883, da
qual o Brasil é signatdrio. Em que
pese em seu artigo 6° traga a baila
de que as marcas de fébrica e de
comércio registradas nos paises
signatérios receberiam tratamento
nacional, por meio de suas legislagdes
préprias, dando soberania aos seus
signatdrios, dispde no mesmo artigo,
da necessidade de observancia de

alguns principios da CUP. Ainda no
mesmo artigo, estabelece que seriam
recusadas as marcas que fossem
contrdrias a moral ou a ordem publica.

Assim, atendendo as observancias
da CUP, o antigo Cédigo de Propriedade
Industrial (Lei 5.772/1971), ja dispunha
em seu artigo 95, paragrafo 3° que “nao
poderiam ser registradas como marca
de industria e comércio, as expressoes,
figuras ou desenhos contrarios a moral
e aos bons costumes e as que envolvam
ofensa individual ou atentem contra
ideias, religides, ou sentimentos dignos
de consideracdo.”

Com o advento da Lei de
Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996),
mutato mutantis, a concepg¢do sobre
o indeferimento de marcas que
atentassem contra a moral e os bons
costumes foi preservada, agora na letra
do artigo 124, inciso lll.

Mas, o que seria entdo a tal moral
e os bons costumes de que trata o
inciso IlI? Pelo dicionério, a palavra
“moral” é definida por “preceitos e
regras estabelecidos e admitidos
por uma sociedade que regulam
o comportamento das pessoas”,
enquanto bons costumes estdo

atrelados aos “deveres e do modo de
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proceder dos homens nas relagdes
com seus semelhantes”.®

Portanto, para o legislador, qualquer
marca que atente contra crengas,
principios, regras e valores de uma
sociedade deveria ser indeferida com
base no polémico inciso.

Ainda sobre o carater de liceidade do
sinal distintivo, no que diz respeito a anélise
do inciso Ill, em seu manual de marcas,
na tentativa de pré-definir padrées ao
examinador, o INPI dispde que:

Tal avaliagdo deverd levar em
conta as caracteristicas do mercado
do produto ou servigo que o sinal
visa distinguir, como o tipo de
publico-alvo (geral ou especifico),
bem como os canais de distribuigao,
comercializagdo e publicidade dos
produtos ou servigcos em questao.

()

Desta forma, no ato do exame,
seré verificado:

a) Se a palavra, expressao,
desenho ou figura sdo, por si
sOs, atentatdrias a moral e aos
bons costumes, independente do
produto ou servigco ao qual estejam
associadas;

b) Se a palavra, expressao,
desenho ou figura séo atentatdrias a
essa regra, tendo em vista a conotagédo
que assumem quando aplicadas a
certos produtos ou servicos. 4

Ocorre que os parametros
apresentados, tanto pela legislagao
vigente, como pela prépria Autarquia
Federal, ainda sdo subjetivos e muito
amplos, uma vez que o conceito de
moralidade, assim como os costumes
se transformam a todo tempo,
deixando a mercé da interpretagdo
do examinador e de sua vivéncia a

3 Disponivel em: https://www.dicio.com.br/
moral/#:~:text=Significado%20de%20Moral&-
text=%5BFilosofia%5D%20Parte%20da%20
filosofia%20que,que%20explica%2C%20disci-
plina%2C%20ensina.

4 https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/
manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%Allise_do_req-
uisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1lrio#582-
Sinal-irregistr%C3%A1lvel-por-seu-car%C3%Alter-con-
tr%C3%Alrio-%C3%A0-moral-e-aos-bons-costumes
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andlise sobre signos que, dentro do
seu entendimento, possam tratar-se
de termos pejorativos e atentatdrios
contra o que, parte da sociedade,
definiria como inaceitével.

Mas, teria o examinador condigoes
de avaliar, exclusivamente sob a sua
Gtica e perspectiva, o que fere e o que
nao fere a moral e os bons costumes
para pessoas diversas, fora da bolha
dos padroes heteronormativos e/
ou de género? Como saberia, entao,
0 examinador, se uma marca que
utiliza expressdes identificadoras da
comunidade fere, ressignifica ou atribui
valores a causa?

E preciso que os critérios do inciso
Il sejam mais objetivos e unissonos
para nao dar margem as interpretacdes
dispares, equivocadas e indeferimentos
sem uma justificativa plausivel,
conforme demonstraremos a seguir.

Conforme citam PIMENTEL e
JAPIASSU,

“Académicos e profissionais de
marcas no Brasil e no exterior vém
cada vez mais questionar a validade
do exame de atentado a moral e
aos bons costumes por parte de
examinadores individuais. Acredita-
se que o Manual de Marcas do
INPI ndo apresente suficiéncia de
detalhes para orientar o examinador,
que lhe deixa a mercé de conceitos
subjetivos e pessoais”®

Portanto, é imprescindivel que
a moral e os bons costumes de
que tratam este inciso nao sejam
contraponto aos direitos fundamentais
de liberdade de expressao e direito de
liberdade as criacdes industriais e a
propriedade das marcas, garantidos
pelo nosso Artigo 59, incisos IX e XXIX
da Constituigao Federal.

E certo que o Estado ndo deve
ser conivente na prote¢cdo de marcas
ofensivas ou que propaguem discurso
de dédio. Portanto, é fundamental que o
legisladorleve em consideragao diversos

5 PIMENTEL, Isabella; JAPIASSU, Priscila Yamamoto
Kuroiwa. Capitulo VII. Da Liceidade (Art. 124, Incisos
1, 1lI, XI e XIV). In: CESARIO, Kone; BUENO, Neide;
CARNEIRO, Taynd; LAGASSI, Veronica (orgs.). Co-
mentérios a Lei de Propriedade Industrial. Sdo Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2023. p. 242.

fatores além da etimologia da palavra,
como, por exemplo, a evolucdo social,
o publico-alvo para a qual determinada
marca se destina, e a sua finalidade e
aceitagao perante determinado nicho
social, para ndao cometer abusos na
interpretagao do inciso Ill.

Neste sentido, Pimentel e Japiassu,
relatam ainda:

Ao analisar a liceidade de
uma marca, é necessdrio também
questionar se o simbolo em
andlise é uma ofensa ou uma
parddia. Ou ainda, quando h& uma
ressignificagdo, que é quando uma
minoria politica se apropria de um
termo pejorativo para aquele grupo
para que passe a ser motivo de
orgulho (ex: pizzaria do gordo; cura
gay; s6 podia ser mulher). No caso, a
expressdo, ao ser usada por alguém
que pertenga ao grupo para qual o
termo se dirija como ofensa, passa
a ser utilizada como instrumento de
empoderamento.®

Assim, termos e expressdes como
Sapatdo, Bicha e Veado, utilizados
durante décadas como ofensas a
comunidade LGBTQIAP+,  foram
ressignificados e reintegrados ao
vocdbulo da comunidade de forma,
livre, leve e empoderada. Com este
empoderamento, tornou-se natural a
busca pela registrabilidade de marcas
que fazem referéncia as expressoes
voltadas para a comunidade
LGBTQIAP+, até como forma de
identificar seu publico-alvo.

Merece destaque, portanto, uma
andlise aprofundada de marcas que
se utilizam de expressdes voltadas a
comunidade LGBTQIAP+, indeferidas
com base no inciso lll, ou deferidas,
utilizando-se de termos e expressoes
outrora interpretados como pejorativos
pelos examinadores, demonstrando
uma forte divergéncia de entendimento
exarado pelo INPI.

6 PIMENTEL, Isabella; JAPIASSU, Priscila Yama-
moto Kuroiwa. Capitulo VII. Da Liceidade (Art.
124, Incisos |, IlI, XI e XIV). In: CESARIO, Kone;
BUENO, Neide; CARNEIRO, Tayna; LAGASSI,
Verdnica (orgs.). Comentérios a Lei de Proprie-
dade Industrial. Sdo Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2023. p. 240.
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3. Histoérico e evolugéao
da imoralidade para a
Comunidade LGBTQIAP+

Ao longo dos séculos, as relagdes
entre pessoas do mesmo género
foram tratadas como doenga, com
base na moral, na religido e nos
costumes da época. A expressdo
latina, “sodomia” era o termo
utilizado para designagdo de
pessoas que cometiam atos sexuais
contra a natureza humana, cuja
finalidade diferisse da procriagéo.
Nesta época, pessoas LGBTQIAP+
eram consideradas pecadoras por
parte da Igreja Catélica, que exercia
um papel fundamental no Estado, e
possuiam influéncia na criagcdo das
leis e normas da época.

A sodomia s6é deixou de ser
considerada crime no Brasil, com
a promulgagdo do Cdédigo Penal
do Império, em 1830. No entanto,
ainda no século XX, a Organizagéo
Mundial da Saude (OMS) incluiu o
homossexualismo, ou seja, o ato de
sentir desejo por pessoas do mesmo
género, na classificagdo de doencas
internacionais (CID) como uma doenga
mental. Por este motivo, possuia e na
composi¢cdo o sufixo ISMO, que na
medicina, fazia deferéncia a algumas
doencas.’

Foi somente em 1985,
cerca de 150 anos apdés a sua
descriminalizagdo, que o Conselho
Federal de Medicina transformando
a expressao antigamente utilizada

7 FARIAS DE MOURA, Jonathan Ribeiro. Da Mor-
fologia ao Discurso: O caso do Sufixo - ISMO Para
Denominar Praticas Homossexuais. Pg 3-4

C

PATENTES E MARCAS LTDA.

em "homossexualidade”, cujo sufixo
relaciona-se a um "modo de ser".®

Sobre a etimologia da palavra GAY,
de origem inglesa, que antes significava
“alegre”, no século XVII passou a ser
associada como imoralidade. O préprio
diciondrio de Oxford do século XVII
definia gay como alguém “viciado em
prazeres e diversao”. J4 no século XIX, a
palavra era utilizada para referir-se,
curiosamente, a prostitutas ou homens
que faziam sexo com muitas mulheres,
significado completamente diverso
do atual. Somente em 1950 que o
significado da expresséo “gay” passou
a se referir a homens homossexuais.®

J4 a palavra “Sapatdo”, atualmente
utilizada pela comunidade LGBTQIAP+
como um marco do empoderamento
de mulheres lésbicas, surgiu no
século XVII, por conta da personagem
denominada Luiza Sapata, das obras
de Gregério de Matos, e foi reforcada
pela utilizagdo de calgados masculinos
por mulheres lésbicas na década de 70.
O termo era pejorativo e considerado
ofensivo, e se tornou popular com a
conhecida marchinha “Maria Sapatao”,
de Chacrinha, que traduziam, em tom
de piada e humilhagdo, uma mulher
com esteredtipos de masculinizagao.

Como se denota de alguns poucos
exemplos mencionados acima, durante
séculos a sociedade discriminava a
comunidade LGBTQIAP+, que eram
vistos como marginalizados, e uma

8 FARIAS DE MOURA, Jonathan Ribeiro. Da Mor-
fologia ao Discurso: O caso do Sufixo - ISMO Para
Denominar Préticas Homossexuais. Pg 11

9 FARIAS, Adrielle. https://www.terra.com.br/nos/
paradasp/voce-sabe-a-origem-da-palavra-gay,ebe-
b6e568eabbe85f4f64df82eab470edsw9lbcy.html

- Dell

ameaca a moral e aos bons costumes
da época. A luta pela dignidade e pelos
direitos dos LGBTQIAP+ ocorrem ha
mais de 50 anos, porém, sé ha pouco
mais de 30 anos é que tem se falado na
inclusdo social destas pessoas perante
a sociedade.

De 1985 em diante, inUmeras
foram as conquistas da populagdo
LGBTQIAP+. Em 201, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu a unido
estdvel entre pessoas do mesmo
género, fazendo com que casais
homoafetivos tivessem direito a pensédo
e a heranga, ao casamento homoafetivo
e finalmente, como reparagéo histodrica,
em 2019, o Supremo Tribunal Federal
definiu a homofobia como um crime
imprescritivel e inafiangdvel, aplicando
aos casos de homofobia e transfobia a
lei do Racismo (Lei n 7.716/1989).

Em que pese os avancgos trazidos
ao longo dos tempos e a evolugéo da
forma como pessoas LGBTQIAP+ sao
tratadas no meio social, os desafios e
preconceitos com a comunidade ainda
se perpetuam.

Por isso, é imprescindivel que cada
vez mais empresas e marcas feitas
por LGBTQIAP+ para LGBTQIAP+
tenham a liberdade de estabelecer
suas marcas no mercado, escolhendo
a expressao que desejarem para atrair
seu publico-alvo. Vivemos uma era em
que a busca por produtos e servigos vai
além da qualidade. Pessoas anseiam
por compatibilidade de valores, como
forma de se sentirem conectadas as
suas tribos.

Esta necessidade de pertencimento
e representatividade é ainda mais

Abbadia
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latente aos individuos LGBTQIAP+
que buscam cada vez mais consumir
marcas aliadas a comunidade.

4, O Historico de

Indeferimento de Marcas
compostas por termos da
Comunidade LGBTQIAP+

Em 1997, a empresa RADIO
TRANSAMERICA DE SAO PAULO
LTDA., solicitou o pedido de registro
da marca A BICHA COMO ELA E,
protocolado sob o n°. 819762555, para
designar servigos pertencentes a
classe 38:10 do classificador nacional
- nao ha a especificagdo dos servigos
no banco de dados do INPI -. Em 1999,
a Autarquia Federal indeferiu o referido
pedido de registro de marca com
fundamento no inciso Il do art. 124",

H4 de se anotar que, na mesma
data do pedido de registro na classe
38:10, a empresa também solicitou
a mesma marca, qual seja, A BICHA
COMO ELAE, na classe 41:20-40, sob o
n°, 819762547. Este pedido foi deferido
sem qualquer objecdo por parte do
INPI e sé ndo foi concedido por falta de
pagamento da taxa de 1° decénio”.

Caso similar aconteceu com a
marca JECA GAY, de titularidade de
HP3 COMERCIO E PRODUCOES
ARTISTICAS LTDA., solicitada em
31/05/2001. Na classe 41, o pedido ne°.
823299422, em 2006, foi indeferido
com fundamento no inciso lll, do art.
1242, J4 na classe 25, o pedido ne.
823299449, sofreu uma exigéncia para
apresentagcdo de autorizagdo para
registro de marca composta por “nome
civil ou sua assinatura, nome de familia
ou patronimico, imagem de terceiros,
pseudénimo ou apelido notoriamente
conhecidos, nome artistico, singular ou
coletivo, obra artistica ou literaria”” e,
pelo ndo cumprimento desta exigéncia,
o pedido fora arquivado', ou seja, sem
qualguer mencdo ou relagdo com o
inciso Ill.

10 Revista da Propriedade Industrial (RPI) n°. 1476,
de 20/04/1999.

11 RPI ne,1706, de 16/09/2003.

12 RPI n°, 1862, de 12/09/2006.
13 RPI n°. 1862, de 12/09/20086.
14 RPI n°, 1900, de 05/06/2007.
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PIT BICHA, famoso personagem
interpretado por Tom Cavalcante,
também teve sua marca indeferida com
fundamento no inciso Ill, do art. 124. Os
pedidos n°. 823019985 e 823019993,
nas classes 38 e 41, respectivamente,
foram requeridos em 2001 e tiveram as
decisdes de indeferimento publicadas
em 2006%, todavia, em 2017, apds
anélise dos Recursos interpostos, as
decisbes foram revistas e alteradas
para deferimento®®, entretanto, as
marcas nao foram concedidas por falta
de pagamento da taxa de 1° decénio
- considerando que as marcas foram
solicitadas em 2001 e o deferimento
ocorreu somente 16 anos depois,
provavelmente a empresa titular ja ndo
tinha mais interesse nas marcas.

A empresa ESCALA EMPRESA DE
COMUNICA(}AO INTEGRADA LTDA.
solicitou, em 01/06/2001, o pedido de
registro n°, 823311465, marca PLANET
LESBIAN, na classe 16, para designar
jornais, revistas, passatempo, palavras
cruzadas, livros, dlbuns, almanaques
e publicagbes periddicas. Em 2006, a
marcafoiindeferida por serconsiderada
contrdria @ moral e aos bons
costumes”. Nao houve interposigéo
de recurso. O mesmo ocorreu com a
marca BAITOLA, solicitada em 2008,
sob o no. 830001158, na classe 43,
para designar servigos de restaurante,
lanchonete, bares, café [bares], que teve
seu indeferimento publicado em 2011%,

Em 2014, a empresa
CHURRASCARIA SAPATAO LTDA.
solicitou o pedido de registro

CHURRASCARIA SAPATAO, na classe
43, sob 0 n°.908222670. No ano de 2017,
o pedido de registro foi indeferido com
fundamento no inc. Ill, do art. 124°. A
titular recorreu, demonstrando em suas
razbes de recurso que a marca utilizava
o termo SAPATAO como uma alusdo a
fama da cidade em que estd localizada,
conhecida pela produgéo de sapatos, e:

Neste contexto, o termo
“SAPATAO", nada mais é do que
o aumentativo da palavra sapato,

15 RPI n°, 1855, de 25/07/2006.
16 RPI n°, 2423, de 13/06/2017.
17 RPI n°. 1861, de 05/09/2006.
18 RPI n°, 2094, de 22/02/2011.
19 RPI n°. 2412, de 28/03/2017.

cujo sinal distintivo da Recorrente
nao se refere ao termo pejorativo
para definir mulher homossexual,
logo, se verifica que ndo ha qualquer
infringéncia ao dispositivo legal para
gue a marca seja indeferida.?°

Apdsaandlise do Recurso, adecisédo
foi modificada para deferimento e a
marca concedida em maio de 20182,

No ano de 2019, Leonardo dos
Anjos Miguel solicitou o registro da
marca GAY NERD, sob o n°. 916211959,
na classe 41, para designar “criacdo e
veiculagéo de revista online na forma de
video acessivel pela internet (servigos
de entretenimento); apresentagdo de
espetaculos de variedades; elaboragao
de roteiros [roteirizagdo]; produgdo de
filmes, exceto para fins de publicidade;
publicagdo on-line de livros e periddicos
eletrénicos”. Em 09/07/2019, o INPI
publicou o seguinte despacho:

A marca reproduz ‘“gay”,
irregistravel de acordo com o inciso
Il do Art. 124 da LPI. Art. 124 - Nao
sdo registrdveis como marca: |l
- expressdo, figura, desenho ou
qualquer outro sinal contrario a moral
e aos bons costumes ou que ofenda
a honra ou imagem de pessoas
ou atente contra liberdade de
consciéncia, crenga, culto religioso
ou ideia e sentimento dignos de
respeito e veneragao;*

Entretanto, em 23/07 do mesmo
ano, o despacho foi anulado sob
a alegacdo de erro formal® e, em
24/09/2019, a marca foi deferida® e
posteriormente concedida, em 05/11 do
referido ano?.

Para quem é da Comunidade, a
pégina no Instagram POXA SAPATAO
é muito conhecida, possuindo,
atualmente, 349 mil seguidores, com
contetdo voltado para o publico
Iésbico. A titular da pagina, MARCELLE
LIRIO RODRIGUES, solicitou perante o

20 Recurso contra o indeferimento protocolado
sob o n°. 850170121029, em 29/05/2017, p. 6.

21 RPI ne, 2470, de 08/05/2018.
22 RPI n°. 2531, de 09/07/2019.
23 RPI ne, 2533, de 23/07/2019.
24 RPI ne, 2542, de 24/09/2019.
25 RPI ne. 2548, de 05/11/2019.
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INPI o registro de sua marca, sob o ne.
924115416, na classe 41, em 29/08/2021.
No ano de 2023, o INPI proferiu o
seguinte despacho:

A marca reproduz termo
de baixo caldo (SAPATAO),
irregistravel de acordo com o
inciso Il do Art. 124 da LPI. Art. 124
- N&o sdo registraveis como marca:
Il - expressdo, figura, desenho
ou qualquer outro sinal contrario
a moral e aos bons costumes ou
que ofenda a honra ou imagem de
pessoas ou atente contra liberdade
de consciéncia, crenga, culto
religioso ou ideia e sentimento
dignos de respeito e veneragao; A
marca é constituida por logomarca
(figura de uma boca), irregistrével de
acordo com o inciso XVII do Art 124
da LPI. Art. 124 - Nao sdo registraveis
como marca: XVIl - obra literdria,
artistica ou cientifica, assim como os
titulos que estejam protegidos pelo
direito autoral e sejam suscetiveis
de causar confusdo ou associacédo,
salvo com consentimento do
autor ou titular; A marca reproduz
ou imita os seguintes registros
de terceiros, sendo, portanto,
irregistravel de acordo com o inciso
XIX do Art. 124 da LPI: Processo
912995955 (BEAUTY CRUSH) e
Processo 912995688 (PERFUMARIA
BEAUTY CRUSH). Art. 124 - Nao
sdo registraveis como marca: XIX -
reprodugéo ou imitagao, no todo ou
em parte, ainda que com acréscimo,
de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou
servico idéntico, semelhante ou
afim, suscetivel de causar confusao
ou associagao com marca alheia;*
(negritamos)

No inteiro teor do despacho,
ainda podemos observar o seguinte
complemento da examinadora:
“Outrossim, aplica-se, neste caso,
o inciso Il do art. 124 da LPI, por
conter termo de baixo caldo, ofensivo
a comunidade LGBQTI+ (sic)"?. Nao
houve interposigdo de recurso.

Mas nem sé de indeferimentos vive
a comunidade queer. Muitas marcas,
inclusive compostas por termos

26 RPI ne, 2725, de 28/03/2023.
27 Decisdo ne. 327503, de 14/03/2023.

considerados ofensivos nos casos
acima, foram deferidas sem qualquer
obstaculo ou questionamento por parte
dos examinadores - até mesmo marcas
questionadveis, como  poderemos
observar mais adiante-.

A primeira marca com o termo GAY,
que consta no banco de dados do INPI,
foi solicitada em 1967 e concedida em
1977. A marca GAY ROSE, processo
n°. 006600522, de titularidade de
CEIL COMERCIAL EXPORTADORA
INDUSTRIAL LTDA. foi solicitada na
classe 03:99, e vigeu até 198725,

O registro com o termo GAY mais
antigo ainda em vigéncia é o da marca
SCALA BAILE GAY, de titularidade de
CHURRASCARIA SANTOS ANJOS
LTDA., solicitado em 1986, sob o ne.
812701003.

J4& com o termo LESBICA ou
similares, o primeiro registro solicitado
foi o da marca PARADA DO ORGULHO
GAY LESBICO E TRANSGENEROS
DA BAHIA, processo n°. 825804540,
solicitado em agosto de 2003,
concedido em maio de 2007 e que
teve vigéncia até maio de 2017%°, Assim
como a marca LESBIAN SEX, solicitada
sob o n°. 825952492, também em 2003
e vigeu até julho de 20172

O registro mais antigo com o
termo LESBIAN, ainda em vigéncia,
é o da marca CIRCUIT FESTIVAL
INTERNATIONAL GAY & LESBIAN
EVENT, processo n°. 840013167, de
titularidade de CIRCUITEVENTS2008,
S.L., solicitado em 2012 e concedido
em 2015%,

No decorrer de todos esses anos,
muitas marcas ainda foram deferidas
sem qualquer objegdo por parte
do INPI, tais como GAYS DE DEUS
(processo n°. 907035272, de 2013, na
classe 45), BICHAS ALIADA (processo
ne. 906863597, de 2013, na classe
13), BICHA DA JUSTICA (processo
ne. 916526933, de 2019, na classe
45), BANDA BICHA GUARULHOS
(processo n°. 901462578, de 2009, na

28 RPI ne. 941, de 01/11/1988.
29 RPI ne. 2452, de 02/01/2018.
30 RPI n°. 2463, de 20/03/2018.
31RPI n°, 2302, de 18/02/2015.

classe 41), BICHA CRIA (processos
ne, 924972149 e 924972289, de 2021,
classes 35 e 41, respectivamente),
ADVOGAYDOS (processo ne,
928427374, de 2022, na classe 45),
IGREJA LESBITERIANA (processo ne.
928752747, de 2022, na classe 41), entre
muitas outras.

Até mesmo a marca CURA
GAY, processo n°. 916502171, para
designar bala comestivel, solicitada
em 2018, foi concedida em 2019, sem
qualquer questionamento por parte
da Autarquia Federal®2. Nao seria este
um caso que de fato se enquadraria
no inciso Ill, do art. 124? Afinal,
afirmar que orientagdo sexual é uma
doenga passivel de cura néo seria
ofensivo a comunidade LGBTQIAP+?
Ou seria uma marca para auxilio das
pessoas pertencentes a Comunidade,
como o caso do pedido de registro
n°o. 931766761, marca Cura Gay,
solicitado em setembro de 2023,
que designa, especificamente:
“Terapia Esotérica voltada ao publico
LGBTQIAP+ para auxilid-los a se
liberar de medos, traumas e fobias
advindos dos preconceitos que
sofrem ao exercerem a liberdade de
serem quem sdo."?

Dessas decisoes, podemos
observar que ndo ha um padréo
e o trabalho do examinador néo
é féacil, a cultura e educagdo dos
examinadores de marcas interferem
diretamente em suas decisoes,
devido a subjetividade que permeia o
tema, causando inseguranca juridica
e, por muitas vezes, prejuizos para
os empresarios. Mas, como no caso
da marca CURA GAY, em que néao
se sabe a sua conotagdo - e aqui
estamos falando do caso das balas,
jd que a marca na classe de terapia
deixou muito clara a sua intencéo
em sua especificagdo - ndo caberia
uma exigéncia para esclarecimentos
sobre o uso do termo ao invés
de um deferimento sem qualquer
objecdo? No caso da marca POXA
SAPATAO, também néo seria o caso
ao invés do indeferimento, vez que a
marca é voltada para a comunidade
LGBTQIAP+?

32 RPI ne, 2546, de 22/10/2019.
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5. Conclusao

Analisando as decisdes envolvendo
deferimentos e indeferimentos
com base no inciso Ill, do artigo
124, do INPI, nota-se a auséncia de
parametrizacdo para decisdes da
Autarquia no que diz respeito as
marcas que carregam expressdes da
comunidade LGBTQIAP+. Marcas com
radicais idénticos foram deferidas sem
guestionamento, enquanto outras,
indeferidas com base na ofensa a moral
e aos bons costumes.

Faz-se necessdrio que, tanto a
legislagdo como a Autarquia Federal
definam  critérios mais  objetivos
associados a moral e aos bons costumes
que trata a Lei, para que o examinador
atue de forma concisa, deixando de
interpretar com base na sua vivéncia e
raciocinio o que poderia ser ofensivo ou
nao e/ou em casos de duvida por parte
do examinador, seja formulada exigéncia
para esclarecimentos sobre a conotagdo
utilizada e o publico-alvo da marca.

A legislagdo e sua observancia
precisam evoluir em conjunto com
a sociedade, tendo sensibilidade
especialmente a temas relacionados
a diversidade, para facilitar a inclusao
social de forma ampla. Caso contrdrio,
teremos cada vez mais decisdes
controversas.
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POR QUE BRASILEIROS INSISTEM EM ESTRATEGIAS AMERICANAS

PARA DEPOSITOS DE PEDIDOS DE PATENTES EM MATERIAS

REMAMENTE CRITICAS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL ?

Rosangela Rodrigues de Almeida’

| - Introducao

Este artigo € uma reflexado sobre as
etapas importantes e imprescindiveis
do desenvolvimento de um novo
farmaco, como e quais paises podemos
eleger para protegdo por patentes
de forma assertiva, visando a melhor
divulgagdo, comercializagdo do seu
produto no mundo global.

Além disso, faz-se uma critica ao
uso do exame brasileiro na autoridade
de busca PCT, que para muitos é
considerado indevido frente a escolha
dos Estados Unidos.

Il - Premissas sobre o tema

Preliminarmente, temos que pensar:
o que leva os pesquisadores brasileiros
a pensarem que os estrangeiros sdo
melhores do que o préprio pais (Brasil)?

Outro questionamento, porque
depositar nos demais  paises,
particularmente Estados Unidos e
Europa e ignorarem o préprio territdrio
brasileiro?

Além disso, serd que as melhores
estratégias serdo depositar pedidos de
patentes nos paises estrangeiros, sem
proteger os interesses comerciais da
empresa que estd desenvolvendo os pro-
dutos? Seja novas moléculas, polimorfos,
composigdes, rotas de sintese etc.

Em quais paises a empresa tem
filiais? Serd que ndo é uma estratégia
solicitar pedidos de patentes para

1 Rosangela Rodrigues de Almeida. Bidloga e
Bacharel em Direito. Sécia de RosangelaRo-
drigues PI Consultoria Ltda. Ex-examinadora do
INPI. Experiéncia de 33 anos em PI. Atuagdo em
escritérios de propriedade intelectual e 20 anos
na industria farmacéutica. E-mail: rralmeida56@
gmail.com.
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exclusividade nos mercados onde a
empresa possui operagdo comercial?

Basicamente, o produto, tecnologia
s0 serd protegida localmente, portanto,
se nao for depositado, por exemplo no
Brasil, sera considerada toda a matéria
em Dominio Publico, ou seja, todos
poderao usufruir sem pagamentos de
royalties e sem qualquer exclusividade
de mercado.

Il - Tipos de inovagéao e
formas de avaliagao em PI

Existem vérios tipos de inovacéo,
seja ela radical ou incremental, dentro
de vdérias tecnologias, mecanica,
eletrénica,  elétrica,  agroquimico,
farmacéutico, biotecnologia etc.

Como diferenciar se é ou nao radical
ou incremental? Eis uma pergunta bem
dificil para uma resposta imediata,
seria a resposta de qualquer advogado:
depende!

Tudo deve ser analisado com muita
precisdo, e, para isso, existem formas
e praticas em patentes para realizar
a andlise e estratégia do que fazer e
como fazer.

Existe o Landscape? (busca
preliminar), que representa uma busca
bésica sobre o produto ou tecnologia
desenvolvida. Neste caso, ainda néo
temos dados suficientes para analisar e
conferir todos os requisitos minimos que
os paises consideram como invengao.

Ha também o Freedom-To-Operate®
(FTO), onde o produto final que sera

2 Disponivel em: https://www.wipo.int/edocs/
pubdocs/en/wipo_pub_946.pdf. Acesso em 2015.

3 Disponivel em: https://www.wipo.int/export/
sites/www/tisc/en/docs/tisc-toolkit-freedom-to-
-operate-description.pdf. Sem data de publicagéo.

langado no mercado, precisa ser
avaliado por todos os pedidos locais
que possam impedir esse langamento.
Neste caso, deve ser analisado
localmente quais os impedimentos
por exclusividade existem para que o
produto (empresa) ndo sofram agdes
de infragdes aos direitos de terceiros.

Como continuagdo existe a
liberdade de espago quimico, que
muitos confundem com o FTO ou
Landscape, particularmente  para
novas moléculas, ainda preliminares
que podem garantir uma protecao seja
radical ou incremental. Neste caso, sdo
andlises dos documentos detectados,
se had opgédo de desenvolvimento ou
ndo. Mas, ndo se verifica se ha os
requisitos exigidos nos paises para
protegao patentdria.

Principalmente quando se trata de
inovagdes ‘Me-Too’ ou ‘Me-Better”, ja
se parte de uma estrutura conhecida
e incluem algumas variagdes nos
analogos que podem representar uma
nova estrutura molecular promissora.
O que nem sempre acontece e que
chamamos de inovagéo incremental.

IV - Inovagao radical e
molécula lider

Para a inovacéao radical, partimos do
zero, seja em quimica ou qualquer outra
area. Algo que foge a tudo que ja foi
criado, por exemplo. Ou uma melhoria
quimica de algum outro composto ja
revelado, porém com caracteristicas
comparativas, totalmente inovadoras,
formas polimérficas, novos sais, solutos,
cristais, cocristais, hidratos etc.

4 Disponivel em: https://abifina.org.br/facto/02/
artigos/a-cultura-da-inovacao-incremental/.
Acesso em ago 2006.
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Uma ferramenta que ndo poderd
faltar para a patenteabilidade, serd um
parecer, onde se verifica os requisitos
minimos dos paises para protegao,
no caso deste artigo, via patentes.
Neste caso, serd verificado todos os
documentos publicos disponiveis x
moléculas, analogos, rota de sintese,
polimorfos, composi¢do ou andlogos
que podem atingir os requisitos basicos,
quais sejam, novidade e atividade
inventiva (todos os paises possuem,
mesmo que de formas diferentes de
interpretagdo dos examinadores e
legislagdes locais).

Quais as estratégias melhores para
proteger o ativo em moléculas de uma
empresa?

Pois é. Eis uma questao dificil para
decisdo. Em qual momento é o mais
importante para tal decisdao?

Se tivermos dados de testes in vivo,
in vitro e rota de sintese bem definidos,
poderemos utilizar a estratégia
americana do depésito provisério.

Com a efetuagdo real deste
depésito, teremos o periodo de 12
(doze) meses para complementar o
documento depositado, seja com dados
complementares e ndo adicionais.

Por que ndao podemos depositar
antes de obter uma molécula lider?

Nao sabemos quanto tempo de
pesquisa e dados serdo obtidos e se
poderdo ser finalizados no periodo de
12 (doze) meses.

Esse é o ponto de partida. Ndo ha
escapatdrial

KASZNAR
LEONARDOS

V - Decisdo do exame
preliminar internacional

Para preencher os requisitos
minimos de protecdo nos paises,
independentemente se Brasil ou
Estados Unidos, precisam ser descritose
demonstrados os anélogos, compostos
intermediérios, rota de sintese, dentre
outros que confirmem a “inovac&o”.
Caso contrario, isso serd considerado
como falta de novidade, quica de
atividade inventiva (comprovagao da
invencao x estado da técnica) o que nem
sempre é ébvio e de facil comparagéo.

Portanto, existem essas premissas
a serem levadas em conta, antes de se
iniciar, pensar ou depositar qualquer
que seja a tecnologia, mesmo com a
possibilidade de antecipar o depésito
12 (doze) meses que terd que ser
selecionado para os paises CUP
(Convencao da Unido de Paris), tal
como Argentina, Bolivia, Paraguai,
Uruguai e Venezuela, antes do depdsito
definitivo PCT (Tratado em Cooperagéo
de Patentes) que abrange outros paises
diferentes do citado anteriormente.

Caso nao tenham os dados
suficientes, ndo hd necessidade deste
depdsito. Deve ser consolidado os dados
suficientes para que essa primeira data
seja garantida, caso contrario, isso sera
totalmente perdido, sendo contabilizado
apenas a data em que foram
incorporados os dados essencialmente
necessdrios para avaliagdo de novidade
e atividade inventiva.

O depdsito PCT possui vdrias
vantagens, dentre elas, sem interesse
nacional (qualquer pais deverd ser
tratado com as leis vigentes locais),

independéncia no exame (cada
pais possui sua forma de exame e
individualidade de acordo as normas e
leis vigentes locais), bem como o exame
preliminar (buscas de anterioridades
efetuados por uma Autoridade de Busca
para a avaliacdo prévia de novidade e
atividade inventiva, como premissas).

Existem varias Autoridades de
busca e exame preliminar para o PCT.
Sao eles: Austria, Australia, Europa,
Estados Unidos, Canadd, China, Coreia,
dentre outros.

O Brasil brigou arduamente para se
tornar uma Autoridade de Busca para
o PCT®.

Como ex-examinadora do INPI,
convivi com essa angustia de sermos
(Brasil) reconhecidos como Autoridade
de busca e exame preliminar do PCT.

Isso s6 foi possivel devido a
capacidade dos examinadores do INPI
como outras Autoridades de buscas
e exames preliminares ao longo dos
anos, ja que foi fundado em 1970.

Apenasocorreuapdés minhavivéncia
como examinadora, infelizmente. Mas,
me sinto orgulhosa em dizer que o INPI
é tdo capaz como qualquer outro pais
eleito como Autoridade PCT.

A inclusdo do INPI se deu em
19/11/2019. Apds varias adaptagdes e
tem sido utilizado por varias empresas
nacionais e multinacionais.

5 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/
central-de-conteudo/noticias/brasil-completa-

-15-anos-de-atuacao-como-autoridade-interna-
cional-do-pct-isa-ipea. Acesso em 07 ago. 2009.

Ha mais de 100 anos,

protegemos as
inovagodes que
movem o mundo.

Focamos em solugdes estratégicas
que geram valor para 0 Seu negacio.
Afinal, exceléncia em Propriedade
Intelectual é a nossa marca.

Rio de Janeiro « S30 Paulo | Brasil
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Por que escolher Brasil e ndo
Estados Unidos como Autoridade de
Busca para o PCT?

A Unica legislagdo diferente dos
demais paises é a americana.

Ha capacitagdo do brasileiro,
mas, infelizmente, ainda selecionam
os americanos como os melhores
estrategistas globais para protecao em
matéria de patentes.

O que é uma grande inverdade!

Os americanos tém mais patentes
e muitos litigios sob a concessdo
indevida destas mesmas patentes.

Além disso, por ser uma legislacdo
e regras especificas, ndo hd nenhuma
vantagem em ser o Estados Unidos
eleito como Autoridade de Busca, ndo
tirando os méritos dos examinadores.

Mas, se alegislagdo é tdo especifica,
diferente dos demais paises do PCT,
nao ha por que escolhe-lo.

Outro ponto a ser considerado e
ponderado, que o Brasil tem a mesma
capacitacdo de exame do americano.
Seja em qualquer area ou tecnologia,
agroquimico, farmacéutico, biotecnolo-
gia, eletronica, dentre outras.

O Brasil embora tenha regras mais
exigentes que outros paises, possuem
a mesma capacitagdo e preparo para
deferir ou indeferir qualquer pedido de
patente. Isso deve ser claro para todos
os usudrios do sistema.

Uma vantagem é poder depositar
em portugués e ser apresentado
os relatérios de busca e exame
preliminares também no idioma nativo.

Resta saber: por que a insisténcia
em dizer que os americanos sao

Uma década de

exceléncia em
propriedade intelectual

melhores e mais estratégicos que os
brasileiros?

Tudo deve ser muito analisado do
ponto de vista global e ndo meramente
local.

O que vale para os americanos nao
vale para muitos paises, ndo apenas
Brasil, mas, por exemplo Canad4 e Eu-
ropa, que também séo paises bem inte-
ressantes de estratégia para depésito.

VI - Estratégia para proteger a
molécula lider

Por que depésitos defensivos?

Quando as empresas buscam uma
nova tecnologia, elas preferem deposi-
tar sem parar, mesmo que sejam pedi-
dos depositados inutilmente. Para que
fazer isso?

Para que empresas menores,
pensem por que ndo ha certeza, que
possuem uma protegao tdo suficiente
que impedem até os desenvolvimentos
futuros dos concorrentes.

A questdo é: essa tecnologia é
importante? Possui dados melhores
dos que ja publicados? Ha alguma
melhoria nesta tecnologia? Ha dados
que protegem a tecnologia primordial?
E, se nao houver a tecnologia
previamente divulgada, porém sem
dados qualitativos ou quantitativos x
anterioridades ja divulgadas? Vale a
pena o uso desta estratégia? Quem
serd beneficiado com isso? Empresa?
Pesquisadores? INPI? Outros paises do
sistema de patentes?

Entendo que essas reflexdes sé@o
extremamente importantes para uma
andlise individual de cada projeto, bem
como o estdgio de desenvolvimento
para tragar a estratégia melhor.

Simaes Propriedade Intelectual
Rua Mal. Raul de Albuquerque, 02
39, 4°, 6° e 7° andares — 24370-025
Niterdi/RJ — Brasil

Tel: (21) 97735-8421

international@simoes-ip.com
www.simoes-ip.com

Isso é o ponto crucial!

E uma decisdo dificil, mas,
que precisa de muita andlise das
anterioridades versus o que esté sendo
desenvolvido. E novo? Tem atividade
inventiva? Tem testes? Ou ainda esta no
seio da ideia? Isso é muito importante
para decisdo de depdsitos ou néo.

Outro ponto para pensar é: cada
empresa tem seu portfélio, sua expe-
riéncia, pesquisas, desenvolvimentos,
por que duvidar do exame brasileiro?
Por acaso, ndo ha patentes deposita-
das e concedidas para agroquimica,
farmacéutica etc. pelos examinadores
do Brasil? Eles ndo podem ou néo sdo
capazes de avaliar os requisitos das
tecnologias que entram para “monop6-
lio" no Brasil?

H& alguma diferenca no exame de
meérito global? Qual seja, novidade, ati-
vidade inventiva e aplicagao industrial.

VIl - Conclusao

Mediante o desenvolvimento, pro-
dutos e estratégia da empresa, ha que
se pensar: como, onde, e qual pais va-
mos prosseguir?

Nao é menosprezando o seu pro-
prio pais que vamos alcangar outros
patamares dentro do conhecimento e
expertise do seu préprio pais que va-
mos nos iludir ou duvidar do exame de
mérito bem-feito e justo de acordo com
a legislagéo local.

As estratégias sdo importantes, de-
vem ser pensadas e repensadas, cada
caso (projeto) é um independente, es-
colhas sao feitas e decisdes serdo im-
portantes, hoje ou no futuro.
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REBRANDING E A PROPRIEDADE INTELECTUAL:

PROTECAO ESTRATEGICA NA RENOVACAO DE MARCAS

Beatriz Marques Rangel'

1- INTRODUGAO

Nos ultimos anos, o mercado tem
observado uma crescente tendéncia
de rebranding, impulsionada pela
necessidade das empresas de
modernizarem  suas identidades
visuais para se manterem competitivas
e relevantes. Essa evolugdo reflete
a adaptacdo as mudancas nas
preferéncias do consumidor, cada vez
mais exigente e que busca marcas que
transmitam autenticidade, inovacéo e
valores alinhados as suas expectativas.
Nesse contexto, a Propriedade
Intelectual (Pl) desempenha um papel
essencial, garantindo a protegao e a
continuidade dos ativos intangiveis
das empresas, permitindo que elas
possam renovar suas marcas sem
perder a identidade construida ao
longo dos anos.

2.0 QUE E REBRANDING?

O rebranding é o processo de
atualizagdo e reformulagdo de
uma marca, que pode envolver
mudangas no nome, logotipo, design,
comunicagéo, identidade visual e até
na estratégia de posicionamento no
mercado. Diferente de uma simples
atualizagdo estética, o rebranding
busca redefinir como a marca é
percebida pelos  consumidores,
ajustando sua imagem para refletir
novos valores, missdes, ou para se
alinhar melhor com as tendéncias
de mercado e as expectativas de um
publico-alvo em constante evolugéao.

Esse processo pode ser motivado
por vérios fatores, como a necessidade
de se distanciar de uma imagem

1 Advogada especializada em Propriedade Intelec-
tual e sécia do escritério Camelier Advogados As-
sociados. e-mail: beatriz.rangel@camelier.com.br
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negativa, a fusdo com outra empresa,
a expansdo para novos mercados,
ou simplesmente a adaptacdo as
mudangas sociais e culturais. Em um
mundo onde a imagem de uma marca
é cada vez mais crucial para seu
sucesso, o rebranding surge como uma
estratégia para revitalizar a percepgéo
publica, reforcar a identidade e criar
uma conexao mais forte e auténtica
com os consumidores.

No entanto, rebranding nao é
apenas sobre mudar o visual. Ele
requer uma compreensdo profunda
da esséncia da marca. Uma execugéo
bem-sucedida exige que essa esséncia
seja preservada e comunicada de uma
maneira que ressoe com o publico-
alvo, mantendo a familiaridade e a
confianga que a marca construiu ao
longo dos anos.

3. AS MOTIVAGOES
DO MERCADO PARA O
REBRANDING

Existem vérias razdes de mercado
que motivam as empresas a optarem
pelo rebranding, desde uma fusao,
incorporagao ou aquisicdo, até mesmo
expansao para novos mercados. Assim,
apresentamos algumas das principais
razoes, aos olhos dessa autora:

a. Evolugdo das preferéncias do
consumidor: O rebranding ajuda
empresas a se alinharem com os
valores, interesses e estilo de vida dos
consumidores, adotando uma imagem
auténtica, inovadora e sustentdvel
de acordo com a tendéncia que as
redes sociais tém influenciado com o
consumidor final.

b. Mudanga no posicionamento
estratégico: A medida que as
empresas expandem seus mercados,
langam novos produtos ou mudam seu

foco estratégico, o rebranding pode ser
necessario para comunicar essa nova
direcdo e evitar confusdes sobre o que
a marca representa.

c. Distanciamento de uma imagem
negativa: Marcas que enfrentaram
crises de reputacdo podem optar pelo
rebranding para reconstruir a confianga
com o publico, sinalizando uma nova
fase e uma melhoria na forma como
fazem negécios.

d. Fusoes, Incorporagdes e
Aquisi¢des: quando duas empresas
se fundem ou uma é adquirida, o
rebranding pode ser uma estratégia
para criar uma nova identidade
que combine elementos de ambas,
destacando os beneficios dessa unido
e evitando conflitos de identidade.

e. Adaptagdes as tendéncias de
mercado: O design, as cores e até o
tom da comunicacdo de uma marca
podem se tornar defasados ao longo
do tempo. Modernizar esses elementos
através do rebranding é uma maneira
de manter a marca atual e atrativa.

f. Expansao para novos mercados:
Empresas que entram em novos
segmentos de mercado ou geografias
podem adotar o rebranding para
melhor se posicionar e competir
com marcas locais ou internacionais,
ajustando sua identidade para atrair
um publico diverso.

Essas motivagbes demonstram
como o rebranding vai além de
um simples redesenho; ele é uma
ferramenta estratégica para fortalecer
a presenca de uma marca, ampliar
seu alcance e garantir sua relevancia a
longo prazo.

Como exemplos de sucesso de
rebranding temos:
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Apple?: O primeiro logotipo da famosa maga nao era nem de longe o que conhecemos hoje. Em 1976, o logo era composto
por uma ilustragao de Issac Newton sentado embaixo de uma macieira e, no ano de 1977, alterou-se para a versdo da maga
mordida que, ao longo do tempo, se manteve passando apenas por modernizacado de estilo.

s
. 1998 - 2000
1976 1977 - 1998 1998 .u.---.h--.‘-a: Version 2001 - 2007 Current
By Ron Wayne By Rob Janoff Translucent Version Aqua Version Chrome Version

Mc Donald’s?®: Interessante que em nossa mente as lanchonetes Mc Donald’s sdo populares pela venda de hamburguer,
batata frita e refrigerante. Contudo, os irmé&os Richard e Maurice McDonald iniciaram suas atividades em 1940, com venda de
churrasco, por isso seu primeiro logotipo levava o nome “McDonald's Famous Barbecue”. Somente apds quase dez anos de
operagdo, houve um estudo de negécio, passando a ser uma hamburgueria com o emprego de uma linha de producgéo, que
tornava a entrega do produto mais répido. J& no ano de 1961, com a venda dos direitos da marca para Ray Kroc, a operagao
alcangou sucesso se tornando uma rede de fastfood e, nessa mesma época, ganhou a identidade visual dos arcos dourados,
“M" estilizado, que tinha como objetivo ser vista e identificada a uma longa distancia.

Assim como a Apple, o “M" estilizado passou por modernizagdes, porém sem perder seu estilo.

pllona \
_-H.-:J:I:ll_ll.;-gn"ﬁ g ;ﬁ;q Itﬂ i Mc ald's [Y\
BARBECUE iy ' L ~

1940 1953 1963 1975 2000 2006

WHDNALDTS

HAMBURGERS
e T8 i Tel s

0 & M

McDonalds i'm lovin" it

Um fato curioso do mercado brasileiro é a exploragdo do termo “Méqui” que nada mais é que a forma que os brasileiros
identificam a marca McDonald's.

2 https://alexandre-oliveira.com/a-evolucao-da-identidade-visual-da-apple-um-estudo-de-caso/#:~:text=Em%201977%2C%20Rob%?20Janoff%20desenha,criati-
va%20da%20equipe%20da%20Apple

3 https://universoretro.com.br/conheca-a-historia-do-mcdonalds-e-sua-loja-operante-mais-antiga-do-mundo/

4 https://br.pinterest.com/pin/mcdonalds-virou-mqui--810507264173880633/
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NaturaS: A empresa brasileira comegou sua histéria em
1969, com seu fundador Anténio Luiz Seabra®, cuja missdo
sempre foi a valorizagdo dos ingredientes naturais, e essa foi
a origem do nome da marca.

O primeiro logotipo apresentava uma flor, passando por
uma estilizagdo quase apds 20 anos, onde a flor passou a
ser uma rosdcea com a letra “n" entrelagada e, em 2000,
passou a ser o design que encontramos até os dias atuais,
apresentando mais cores e modernizagao.

SNy,

Cosmética Terapéutica na ura

e

Nnatura

Todavia, nem toda a reformulagcdo de marca é bem
sucedida, onde podemos mencionar:

GAP: Famosa empresa norte-americana do ramo de
vestudrio foi constituida em 1969, onde era identificada pela
expressdo “THE GAP" e que posteriormente passou a ser
conhecida apenas por "GAP".

Sua evolugdo na histéria, mesmo que composta por
poucas alteragdes, em 2010, a alteragdo passou por um
fracasso onde seus fiéis consumidores criticaram a forma
geométrica introduzida as letras "GAP", sendo usada apenas
por uma semana e voltando para o que era antes. Apenas em
2016, a empresa apresentou um novo logotipo, sendo usado
até os dias atuais.

5 https://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/natura-natureza-viva.html

6 https://www.natura.com.br/a-natura-nossa-historia
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Yahoo!: Empresa norte-americana criada em 1994,
O Yahoo! ndo é apenas um website de busca, ele possui
mecanismo de compartilhamento de videos, e-mails e
midia social, pouco explorado no mercado brasileiro. Ao
longo dos anos a marca passou por diversas tentativas de
rebranding, porém nenhuma delas alcangou seu objetivo,
sendo considerada genérica e sem personalidade, falhando
em reconquistar sua relevancia no mercado.

-t

Yahoo T:hoe! W
o )

YasHoO! YyaHoo! YAHOQ!
(_ 1906-2000 BN 2009-2013 )MN( 20132018 )

yahoo/

7 https://logosmarcas.net/gap-logo/
8 https://logosmarcas.net/yahoo-logo/
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4. A IMPORTANCIA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
NO REBRANDING

A propriedade intelectual ¢
fundamental no  processo de
rebranding  porque garante a
protecdo legal de novos elementos
de identidade visual, nomes e
simbolos que compdem a nova
marca. Ao registrar esses novos
ativos, a empresa assegura o direito
exclusivo de uso, evita imitagdes
e protege o investimento feito na
criagdo de uma nova imagem. Além
disso, uma estratégia bem planejada
de Pl durante o rebranding facilita
a transicdo e ajuda a consolidar a
nova marca no mercado, mantendo
a confianga do publico e evitando
conflitos juridicos com marcas pré-
existentes.

Contudo, muitos titulares de
marca que possuem registro ha
anos e passa por uma repaginacao
da sua identidade visual acaba
por esquecer de requerer um Nnovo
depédsito  acreditando que seu
registro anterior garantird protegdo
respaldado na Lei da Propriedade
Industrial - LPI. Porém, sabemos que
isso pode ser um risco, uma vez que
a mudancga substancial do registro
marcario, conforme o inciso I, do art.
143, da LPI, refere-se a alteragdes
que afetam a esséncia da marca
registrada. Segundo a LPI, o titular de
uma marca registrada ndo pode fazer
modificacdes no registro que alterem
caracteristicas essenciais da marca,
como:

= Elemento nominativo:

troca de palavras, inclusédo

ou exclusdo de termos que
modifiquem o significado ou a
identidade de marca.

= Elementos visuais:
alteragdes significativas no
design, formato ou cores que
compdem a marca. Este tltimo
tem uma excegao prevista no
Manual de Marcas, uma vez
que marcas depositadas em
escala de cinza ou em preto &
branco podem ser exploradas
por quaisquer combinagoes

de cores.
= Configuracao Geral:
mudanca que afete a

aparéncia e a percepcgéao geral
damarca, indo além de ajustes
ou pequenas modernizagdes.

A legislagdo permite atualizagdes
que ndo alterem a esséncia, como
pequenosajustesestéticos,mudangas
sutis no design ou modernizagdo do
logotipo, desde que a marca continue
reconhecivel e associavel ao registro
original. Qualquer modificagdo que
ultrapasse esse limite é considerada
substancial e, portanto, requer um
novo pedido de registro para garantir
a protecdo adequada.

Porém, quando uma empresa opta
por ndo registrar as novas versoes de
sua marca apds um rebranding, corre
o risco de perder a protecao legal dos
elementos atualizados, caso algum
terceiro registre primeiro a nova
identidade visual, causando potencial
perda de exclusividade no uso e
confusdo no mercado. Se terceiros
registrarem uma marca similar ou
idéntica ao novo design, a empresa

poderd enfrentar desafios para
recuperar seus direitos ou até ser
impedida de usar a nova identidade.

Outro risco é o enfraguecimento
da protegdo contra infragdes. Se a
empresa continuar a usar uma marca
alterada sem registra-la novamente,
poderd ser mais dificil provar a
originalidade e a legitimidade do uso
em agdes judiciais, especialmente em
casos de disputa de marca.

Além disso, mudancas
substanciais na marca sem o devido
registro criam lacunas na defesa da
propriedade intelectual. Mesmo que
o rebranding tenha modernizado e
revitalizado a marca, sem o registro
adequado, o investimento na criagdo
de uma nova identidade pode ser
perdido, caso a protegdo anterior
ndo cubra as alteragdes feitas. Isso
também coloca em risco futuras
expansdes e parcerias comerciais, ja
gue uma marca ndo registrada pode
néo serreconhecidaemtransagdes de
licenciamento ou franquia, afetando
a lucratividade e o crescimento
estratégico da empresa.

5. CONCLUSAO

Diante do papel essencial que a
Propriedade Intelectual desempenha
no rebranding, é crucial que as
empresas desenvolvam uma politica
de alinhamento continuo entre
os departamentos de marketing,
comercial e juridico. Essa colaboragao
interna é vital para garantir que todas
as mudangas na identidade visual
e nos elementos da marca estejam
devidamente protegidas sob a Lei de

CAMELIER®

PROPRI

EDADE |

NTELECTUAL
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Propriedade Industrial, evitando riscos
de caducidade por desuso ou conflitos
com marcas de terceiros.

A Propriedade Intelectual néao
apenas protege os investimentos em
uma nova identidade, mas também
fortalece a posigdo competitiva da
empresa no mercado, permitindo
que ela se adapte as mudangas com
seguranga e amplie sua presenca
sem comprometer sua identidade.
Ao garantir que todos os elementos
renovados da marca  estejam
registrados, a empresa evita a perda
de exclusividade e cria uma base
sélida para expansdes e parcerias
estratégicas. Assim, a Propriedade
Intelectual torna-se uma ferramenta
indispensavel para transformar
o rebranding em uma vantagem
competitiva de longo prazo, ao mesmo

tempo em que preserva a confianca e
o reconhecimento da marca junto ao
publico.
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