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E chegamos a maio de 2021! Outro ano intenso e cheio de revira-
voltas.

Nesta rica e variada edigdo da Propriedade no Assunto, a diversida-
de de pautas enriquece discussodes interessantes e em andamento
no pais e no mundo.

Mesmo com uma agenda extremamente ocupada, o presidente do
INPI, Claudio Vilar Furtado, cedeu seu precioso tempo para uma ava-
liacao dos desafios e resultados dos trabalhos no instituto em ple-
na pandemia, que inclui a meta de reducao do backlog em 80% ain-
da em 2021.

Na sequéncia, ndo poderia ser diferente, voltamos a abordar o tema
da licenga compulséria de patentes no Brasil, que ainda estava em
discussdo no Supremo Tribunal Federal até o fechamento da edigéao.

Mas Propriedade no Assunto também discute temas que reforcam
a diversidade do nosso escritério. A surpresa do valor da foto da
menina americana sorrindo enquanto atras dela ocorre um incéndio
controlado, um meme famoso, que foi vendida por milhdes de reais,
traz luz sobre as conversas sobre os NTFs (Non Fungible Tokens) e
polémicas e duvidas sobre Marcas também estao nessa edicao, en-
tre outros assuntos.

Aproveite a leitura!

Ana Claudia Paixao & Comité Editorial

Instituto
Di Blasi,
Parente
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Entrevista com Claudio Vilar Furtado, Presidente do Instituto de
Propriedade Intelectual (INPI)

Convidado:
Claudio Vilar Furtado

B Presidente do Instituto de
Propriedade intelectual (INPI)

esta edicao, a Propriedade no Assunto tem a oportunida-

de de ouvir com exclusividade o presidente do Instituto Na-

cional da Propriedade Industrial (INPI), Claudio Vilar Furta-
do. Em meio a pandemia e as mudangas politicas e econémicas
que impactam diretamente o instituto (e que ainda estavam em
andamento até o fechamento desta edigdo), o economista falou dos
desafios de modernizar o INPI e combater o téo discutido backlog
ainda em 2021. Confira a entrevista a seguir.

0 INPI completou 50 anos em dezembro de 2020, em plena pan-
demia...

Vou me autoplagiar. Na Mensagem do Presidente, que abre o Re-
latorio de Gestdo 2020 e o Plano de Agéo 2021, eu disse que assu-
mi a presidéncia do INPI em fevereiro de 2019 com a disposigdo de
enfrentar grandes desafios. Mas, nem no mais angustiado pesade-
lo, poderia supor que um ano depois eu teria que superar o impacto
brutal do desastre epidemiolégico causado pela Covid-19. Em 72h,
disparamos uma operacao digna dos melhores filmes de “desem-
barques militares”, organizando com absoluta precisdo - e éxito - o
esvaziamento do nosso edificio-sede, no centro do Rio, com 27 an-
dares e cerca de 750 colaboradores e gestores, em plena rotina nas
suas respectivas estagdes de trabalho. E 0 mesmo ocorreu na ime-
diata sequéncia em nossos escritérios regionais.

Propriedade no assunto Pagina 4 |




A pandemia atrapalhou uma das metas — moder-
nizar o instituto? Quais as estratégias adotadas e
os resultados?

Nao atrapalhou. Depois do primeiro impacto, o
passo seguinte, sem o qual o primeiro seria efi-
caz, mas nao eficiente, foi a extraordinaria mobili-
zacgao da nossa area técnica, em sincronia com a
administrativa, em prover a colocagéao de laptops,
terminais, e a habilitacdo de recursos e acessos
aos sistemas de interagao eletronico em 90% das
residéncias. De novo: em menos de uma semana.
E, na sequéncia, a montagem de uma rotina inédi-
ta de funcionamento a distancia, com conferén-
cias remotas e a combinagao de reunides online,
encontros virtuais entre a diretoria e as coorde-
nadorias e chefias, fixagdo de metas, sistema de
afericdo de competéncias e, claro, o comprometi-
mento das nossas artilharia e infantaria — areas
meio e finalisticas — respectivamente com os ob-
jetivos tragados. Gracgas a isso, terminarmos 2020
com um volume consideravel de entregas dos ati-
vos de Pl que estao sob nossa responsabilidade.
Por exemplo: crescimento de 12% em marcas de-
positadas; 119% em decisdes técnicas em paten-
tes e um resultado operacional de RS 128 milhdes,
com margem de 33% sobre a receita de servigos.
Em 2021, o INPI seguiu a implementacao de rotas
de alto impacto, iniciadas nos dois ultimos anos
com o Programa INPI Negdcios, com atuagdao em
ambito nacional por telepresencga; nossa intensa
participacao local em ecossistemas de inovagao
por meio de parcerias nacionais e até projetos in-
ternacionais, priorizando o estimulo a criagao, a
gestao e a eficaz protegao de ativos de proprieda-
de intelectual de residentes no Brasil. Também o
Plano PI Digital, que se propde a viabilizar novas
solugdes digitais voltadas para otimizar e diversi-
ficar modalidades de acesso dos nossos usudrios
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aos servicos e informagoes, providos pelo INPI. E
o programa INPI — Escritério de Pl para o Sécu-
lo XXI = que, em parceria com o Prosperity Fund
do Reino Unido, acelerara a transformacao insti-
tucional, a prestacao de servigos, as praticas de
gestao, para que atinjam os melhores padrdes in-
ternacionais de um escritério de propriedade in-
dustrial. Olhando para fora dos muros, o INPI am-
pliou sua integracao ao sistema internacional de
PI, por meio da adesao do Brasil ao Protocolo de
Madri em 2019 e estd determinado, neste 2021,
a aderir a dois outros acordos internacionais: o
Acordo de Haia e o Tratado de Budapeste.

As metas de desempenho para 2021 projetam
crescimento nos depdésitos de ativos de 15% no
minimo e redugao do backlog de até 80%, entre
outros. Essas metas serao atingidas?

Estamos cumprindo o Plano de A¢ao para o ano
e o INPI alcangara a reducgéao do backlog até de-
zembro de 2021. Em agosto de 2019, o INPI ini-
ciou o Plano de Combate ao Backlog de pedidos
de patente, visando a redugao substantiva do nu-
mero de pedidos de patente de invencao deposi-
tados até 31/12/2016 e pendentes de decisao,
com exame técnico requerido e ainda néo inicia-
do. Em 1° de agosto de 2019, este nimero era
de 149.912 pedidos de patente pendentes. Com
as acgOes bem-sucedidas implantadas nos ulti-
mos anos, como a utilizagdo de resultados de
busca e de exame disponiveis em outros escrito-
rios de patente, reducao do esforgo de decisao,
aumento de produgao associado ao programa
de gestdo na modalidade teletrabalho, prioriza-
¢ao do tramite de pedidos de patente, saneamen-
to eletrénico dos pedidos de patente, foi possivel
atingir um percentual atual de reducéo do backlog
de 59,1%, um dado correspondente a 27/04/2021.
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E como tem sido o processo de adesao do Pro-
tocolo de Madrid, que incluiu a simplificagao dos
processos de custos e processo? De maneira ge-
ral, atendeu as expectativas? Quais tém sido as
maiores dificuldades enfrentadas pelo INPI?

Sim, a adesao vem atendendo plenamente as
expectativas. O Brasil fechou 2020 em 15° no
ranking dos 123 paises membros em quantida-
de de designacgdes, computando 150 pedidos in-
ternacionais em 265 classes — em um tempo
médio de 19 dias. O que gerou uma receita de
aproximadamente RS 11,9 milh&es. O dltimo pai-
nel, “saido do forno” e que compreende o periodo
02/10/2019 — 07/05/2021, indica o recebimento
pelo INPI de 197 pedidos internacionais em um
total de 332 classes. Ja as designagdes ao Brasil
marcam 14.772, em um total de 34.796 classes.

Ha algum projeto do INPI para impulsionar o au-
mento de depositos de desenhos industriais? O
INPI pretende revisar as diretrizes de exame de
pedidos de DI para facilitar a protecao de desig-
ns no Brasil?

Sim, sem duvida, consta do nosso Plano Estratégi-
co para 2021 um crescimento de 15% para os de-
positos de registro de DI — 7200 no ano, com prazo
médio de decisdo de exame técnico de 4 meses.

Os programas de registro de computador tém
crescido desde a promulgacao da lei? Qual a
expectativa?

Na verdade, nos ultimos anos o numero de regis-
tros de programas de computador vem sofrendo
uma queda. Em 2019, houve 3.051 registros; em
2020, 2.844 registros. Em ambos 0s casos, estes
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numeros foram inferiores as metas estabelecidas.
A expectativa para 2021, no entanto, € de aumen-
to de cerca de mais de 20%, com meta estabeleci-
da de 3.600 registros no ano.

Backlog é o grande pesadelo e principal desafio.
Onde esta o calcanhar de Aquiles? Como evitar
novos backlogs?

0 grande desafio ainda é alcancar o equilibrio
de médio e longo prazos entre a demanda, esta-
belecida pelos pedidos depositados e com exa-
me requerido e o quantitativo de examinadores
de patentes existentes sobretudo em algumas
areas tecnologicas.

Considerando que este desequilibrio favorece o
acumulo de pedidos pendentes de decisao, a es-
tratégia de tratamento do backlog atualmente em
acdo baseia-se em modificagdes dos procedimen-
tos de busca e de exame de pedidos de patentes,
visando a possibilitar uma diminuicao do tempo
de decisdo despendido pelos examinadores. Al-
guns desses procedimentos estdao sendo pereni-
zados. O principal diferencial do plano vigente ba-
seia-se no aproveitamento de resultados de busca
e de exame de pedidos correspondentes deposi-
tados em outros escritorios, de forma a diminuir
as etapas de exame necessarias a decisao de um
pedido, a partir da publicagédo da exigéncia preli-
minar. Além disso, outros projetos como o trami-
te prioritario de pedidos, a terceirizagdo de buscas
de patentes e a introdugéo de inteligéncia artificial
para realizagao de buscas visam a garantir o au-
mento da capacidade de decisao, a partir da dimi-
nuicao do esforgo de busca e de exame técnico.
0 uso de tecnologia de informagédo como investir
numa nova maquina de fluxo, aprimorar a maqui-
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na de estado, sdo essenciais para o aumento da
produtividade. Além destas, outras agdes como
treinamento para examinadores em tecnologias e
em ferramentas de buscas serdo adotadas pois
também impactam na capacidade de exame e
de decisao do instituto. Por fim, a contratagao de
examinadores em areas especializadas tera influ-
éncia direta no aumento da capacidade de deci-
sao do instituto.

Cerca de mais de 40% das decisoes de 2020 fo-
ram pelo arquivamento definitivo das exigéncias
preliminares nao respondidas. Qual o impacto na
produtividade dos examinadores?

De fato, o arquivamento definitivo por ndo ma-
nifestacdo do depositante, foi uma das grandes
vantagens obtidas com a publicacdo da exigéncia
preliminar introduzida no Programa de Combate
ao Backlog, que ocorre por ndo manifestagdo do
depositante em um prazo de até 90 dias, contado
a partir da publicagao da exigéncia preliminar na
RPI, conforme estabelecido na LPI. O impacto na
produtividade dos examinadores é muito positivo,
uma vez que este arquivamento definitivo retira
da fila de pedidos que aguardam decisdo, aqueles
que, de alguma forma, ndo despertam mais inte-
resse do depositante. Além disso, o principal im-
pacto deriva do ajuste das reivindicagdes que se-
rao analisadas pelos examinadores, previamente
a etapa de exame técnico. Assim, o exame ocorre
considerando um quadro ja adaptado aos docu-
mentos citados por outros escritérios, favorecen-
do uma decisdo em menos etapas.

Como gerir uma Autarquia com a importancia
que o INPI dentro de um contexto de extrema
competitividade, mas sem possuir autonomia fi-
nanceira, enfrentando limitagoes nas contrata-
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¢oes de novos examinadores e com escassa in-
fraestrutura administrativa adequada?

A existéncia de um plano de acao, revisto men-
salmente e modificado trimestralmente, foi para
nos um exercicio de trabalho em equipe de ges-
tores que facilitou o trabalho, inclusive para li-
dar com a chamada falta de autonomia financei-
ra do INPIl. N6s fomos integralmente apoiados
pelas Secretaria de Produtividade e Competiti-
vidade e pela Secretaria de Gestdao do Ministé-
rio da Economia. Por isso, apesar da falta de li-
berdade financeira, o apoio desses dois 6rgaos
nas nossas reivindicagodes, ajustes e necessida-
des financeiras, foi essencial. Hoje lidamos com
o corte linear de 10% dos nossos gastos discri-
cionarios, determinado pelo Orgamento aprova-
do pela Camara. Ajustar o INPI ndo significa um
percentual grande dentro do orgamento total do
ministério, mas é evidente que eu nao tenho a
flexibilidade de uma empresa. Nés geramos um
excedente de caixa para o Tesouro na ordem de
152 milhdes de reais, mas nao tenho a liberda-
de de usar sequer uma parte para fazer investi-
mentos prioritarios. Nao € uma Brastemp de ges-
tao financeira e poderia ter um modelo melhor
em que o INPI cobrasse pregos publicos justos
pela prestagao de servigo com base em custos
e tivesse uma margem de criagdo de uma reser-
va para fazer seus investimentos de curto, mé-
dio e longo prazo. Esse é o modelo ideal que es-
tamos almejando conseguir ainda esse ano, sob
o ponto de vista financeiro. No ponto de vista ad-
ministrativo, enfrento problemas na contratacao
de examinadores principalmente para areas cri-
ticas de atualizagao tecnoldgica e de revisdo de
segunda instancia. Ha& grande insuficiéncia por
falta de recursos humanos e nessa area precisa
de profissionais sénior e nao tenho flexibilidade
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de contratagao porque precisa ser via concurso
publico. Preciso melhorar a estrutura organiza-
cional, que demanda redesenho e otimizagao de
areas, o que depende de uma autorizacao do Pre-
sidente da Republica por meio de decreto. Quero
fazer essa reestruturagao ainda esse ano, a ulti-
ma feita foi em 2016 e ndo mais atende as priori-
dades estratégicas do INPI. Felizmente o progra-
ma INPI — Escritério de Pl para o Século XXl esta
tratando dessa transformacao. O INPI nao preci-
sa ser uma empresa privada, o proprietario das
acoes pode ser o Governo, desde que exista a
flexibilidade para gerir com regras de administra-
¢do empresarial. Em resumo, consigo alcangar a
meta com excelente equipe, planejamento bem-
-feito e monitoramento permanente do desempe-
nho desse plano.

Ja ha alguma previsao de quando o sistema do
INPI aceite depdsito em multiclasse? Quais as di-
ficuldades que tém sido enfrentadas? Sao de or-
dem técnica?

Ainda ndo hd uma previsdo definitiva para a im-
plementagao do sistema multiclasse para pedidos
de registro de marca apresentados ao INPI pela
via nacional. Os principais desafios enfrentados
sdo o custo de modificagcdo dos sistemas de Tl
(considerando a necessidade de distribuigao, en-
tre todo o Instituto, dos recursos de Tl existentes,
que podem ser considerados escassos) e 0 im-
pacto operacional esperado. O Plano de Acao do
INPI, contudo, prevé alteragdes ainda neste ano
nos nossos sistemas de protocolo eletronico e
sistemas internos, de modo a ajustar alguns for-
mularios e fluxos internos aos novos procedimen-
tos que serdo estabelecidos. A mesma iniciati-
va prevé uma atualizacdo do Manual de Marcas
em 2021 com os novos procedimentos para pro-

cessamento e exame de pedidos de registro de
marca no sistema multiclasse. O impacto opera-
cional esperado é o possivel aumento dos tem-
pos de concessao de registros de marca — par-
ticularmente se considerarmos ainda a crescente
demanda (+35% em dois anos, 2018 a 2020) - e
a reducao dos quadros de pessoal, até pela difi-
culdade de realizar novas contratagdes. Assim, a
produtividade poderd ser afetada pelos custos de
adaptacao e da complexidade dos novos proce-
dimentos de exame, assim como pelos custos e
tempo de treinamento de todo o corpo técnico en-
volvido no macroprocesso de registro de marcas,
tendo em vista que quase todos os servigos de
marca hoje realizados pelo INPI sofrerdo algum
tipo de impacto decorrente da implementagao do
sistema multiclasse.

Quais as condigoes que o INPI precisa, no atual
cenario, para alcangar sua meta na atual gestao?

As metas sao as que estdao no Plano de Agao de
2021, mas queremos ir além. Nossas areas de
ponta se reciclam permanentemente, comprome-
tidas com os “novos saberes e novos dizeres”.
Tudo é instigante, instantaneo e veloz. No lugar
de Meio Ambiente, hoje temos a Bioeconomia; no
lugar da comunicagao interpessoal, hoje temos
objetos que comegam a conversar entre si; no lu-
gar do trabalho presencial em paralelo ao teletra-
balho, hoje caminhamos para um sistema hibrido;
as relagdes de géneros opostos convivem com as
de mesmo género e a ciéncia logrou desenvolver
vacinas contra a Covid-19 em menos de um ano!
Tomo a liberdade de contradizer o poeta gatcho
Mario Quintana, em sua bonita metafora: “de ma-
drugada, um relégio pergunta para o outro que ho-
ras sao?” para constatar que nao é mais assim.
Agora, todos os ponteiros marcam amanha.
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Licenca compulsdria de patentes no Brasil: histérico e possibilidades

Autora:
Ana Beatriz Lage

Advogada do escritério Di Blasi,
Parente & Associados

ertamente, um dos assuntos mais comentados e polémicos

dos ultimos tempos, tendo em vista a atual discussao sobre

vacinas da Covid-19, é a questao da licenga compulséria, ou
mais comumente denominada a “quebra de patentes”. A pandemia
do novo coronavirus, razao da incessante busca por vacinas, medi-
camentos e acessorios hospitalares, tais como kits préprios para in-
tubacao dos pacientes, trouxe a tona o tema da propriedade intelec-
tual, com foco na extensao dos prazos das patentes, bem como se
ha algum meio de impedir o monopdlio decorrente destas.

Desta forma, nota-se uma avalanche de inimeras matérias jorna-
listicas, pareceres e opinides publicas que surgiram clamando para
que patentes sejam “quebradas”, de forma a conferir a esta proprie-
dade intelectual a fungao social disposta no inciso XXIII, do artigo
5° da Constituicao Federal . Inicialmente, faz-se necessario adentrar
num breve contexto historico a respeito das patentes e a possibili-
dade de licenga compulséria destas.

Destaca-se que a legislagao especifica sobre o assunto, vigente no
Brasil, é a Lei n® 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial — LPI). Além
disso, é signatario das principais conveng¢odes do tema, como Con-
vencao de Paris (CUP) e Convencdo de Berna (CUB). Ainda, também
assinou o Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade In-
telectual Relacionados ao Comércio (de acréonimo em inglés TRIPS).

A patente é um privilégio, concedido a um inventor capaz de de-
senvolver uma invengao cumprindo todos os requisitos de paten-
teabilidade estabelecidos no artigo 8° da Lei de Propriedade Indus-
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trial, quais sejam, novidade, atividade inventiva e
aplicagao industrial. Ou seja, trata-se de forma de
compensar com a exclusividade de exploragao
o inventor que, ap6s dispender de seu tempo e
meios financeiros, encontrou uma solugao inova-
dora o suficiente para se diferenciar das demais ja
existentes no mundo.

As empresas, e neste artigo destaca-se a industria
farmacéutica, em vista de se tornarem competitivas,
estdao sempre em busca de solugdes inovadoras
para problemas ja existentes, sejam elas uma nova
tecnologia ou compostos quimicos capazes de con-
ferir a um novo medicamento a cura ou tratamen-
to de doencas. Para tanto, dispendem de vultuosas
quantias financeiras, bem como tempo, em busca
de tais solu¢des o mais rapido possivel, como es-
tamos vivenciando no momento, com a elaboragao
de vacinas para a Covid-19 em menos de um ano, o
que so foi possivel em razéo de tais pesquisas.

Para que tal retorno financeiro chegue até elas,
as industrias contam com a segurancga oferecida
pelo sistema juridico nacional, que garante que li-
cengas compulsérias somente poderdao ocorrer
em casos especificamente previstos em lei, como
na Secao Ill da LPl. Do mesmo modo, o TRIPS em
seu artigo 31, disp0e de uma série de condigoes
para a ocorréncia de licenciamento compulsério.
Isto porque, em nome da seguranca juridica, ndo
ha como dispor de um rol taxativo de situagdes
que incorrerdo nesta situacao especifica.

Ainda, a alinea (b) do artigo 31 do TRIPS estabele-
ce que o uso da patente sem autorizagao do titular
somente podera se dar apds a tentativa falha, por
parte do governo, de realizar acordos em termos e
condicOes consideradas razodveis para comercia-
lizacao do objeto da patente, o que é dispensado
somente em caso de emergéncia nacional. Inclusi-
ve, ha no historico brasileiro agdes governamentais
em conjunto com farmacéuticas, com o objetivo
de reducao do valor do medicamento em contra-
partida da nao declaracao de licenga compulsoria,
como em 2001, no acordo firmado entre o Ministé-
rio da Saude e algumas farmacéuticas, na qual o la-
boratorio do Instituto de Tecnologia em Farmacos
- Farmanguinhos estabeleceu os custos de produ-
¢ao apo6s ameaca de licenca compulséria. A con-
sequéncia foi, portanto, a redugao de pregos de an-
tirretrovirais sem a necessidade de concessao de
licenca compulséria. Situagdes e acordos similares
também ocorreram em 2003 e 2005.

Dito isto, ressalta-se que, cumpridos todos os re-
quisitos legislativos, e passando-se a decidir pela
ocorréncia de licenga compulséria, dentre as con-
digdes estabelecidas pela legislagdo em nenhuma
delas h3, de fato, a quebra da patente, que em mo-
mento algum passa a ser invalidada ou inexisten-
te. Conforme explica o Decreto n. 3.201/1999, o
gue ocorre &, quando necessario, a transferéncia
da tecnologia por parte do detentor da patente ao
Estado, que passara a produzir, ou contratar ter-
ceiros para tanto, o objeto da patente e comercia-
liza-lo, de forma a suprir os motivos pelo qual foi

Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a in-

violabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:

XXIII - a propriedade atendera a sua fung¢ao social;
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concedida a licenga compulséria. Em contraparti-
da, ha o dever de realizar o pagamento de royalties
ao detentor da patente.

Ainda, conforme dispde o referido decreto, em seu
artigo 5°, o ato de concessao da licenga compul-
séria devera, obrigatoriamente, dispor a respeito
do prazo desta. Desta forma, ultrapassado o lap-
so temporal determinado, caso a patente ainda vi-
gore, esta voltara a ser de exploragao exclusiva de
seu titular.

No Brasil, a unica ocorréncia de concessao de li-
cenca compulsoéria se deu em maio de 2007, para
a patente do medicamento efavirenz, antirretrovi-
ral utilizado no tratamento de AIDS e produzido
pela farmacéutica Merck Sharp & Dohme, em ra-
zao dos considerados altos precgos praticados ha
época pela farmacéutica. Por quase dois anos, im-
portou-se o produto genérico de empresas india-
nas, até que o pais alcangasse capacidade técnica
de producgéo local, o que ocorreu a partir de feve-
reiro de 2009.

Diante de todo o exposto, ainda é possivel que
se paire a duvida do porqué, entdo, ndo se conce-
de licenga compulséria para toda e qualquer pa-

tente quando se fizer necessario, seja pelos pre-
cos elevados para medicamentos importantes na
saude publica ou pelo ndo suprimento da neces-
sidade do mercado, dentre outras questdes? Sem
sombra de divida, o assunto envolvendo licencga
compulséria extrapola os direitos de proprieda-
de intelectual devendo também serem conside-
rados os aspectos politicos, de saude publica e
econdmicos.

Ha um grande debate a respeito da dicotomia
existente entre: conceder uma patente pelo pra-
zo de vinte anos, conforme estabelecido na legis-
lagado pertinente, o que é considerado por muitos
uma atitude puramente econdémica que benefi-
cia apenas as grandes industrias, ou, em momen-
tos cruciais de obtencao destes medicamentos,
como no caso do coronavirus ou no exemplo da
AIDS com efavirenz, licencia-la, de modo a pausar
a exclusividade do detentor da patente e permitir
a producao pelo governo ou terceiros devidamen-
te contratados.

Nesse contexto, necessario se faz pensar que o di-
reito a exploragao econémica de forma exclusiva
por parte de farmacéuticas nao é benéfico apenas
as empresas que auferem lucros com as vendas
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deste produto. Por 6bvio, a busca por medicamen-
tos de uso exclusivo, que muitas vezes alcangam
valores exorbitantes, deve partir de agdes gover-
namentais que fornegam a populagao aquilo que
ela necessita, ampliando o seu acesso a produ-
tos inovadores. Entretanto, ndo se pode esquecer
que tais empresas desembolsam milhares de re-
ais em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e o fa-
zem apoiando-se na garantia legal de que terao
retornos que nao sé pagarao estes investimentos
como o superarao, trazendo o lucro esperado.

No contexto geral, é sabido que sem retorno fi-
nanceiro, ndo ha inovagao, e sem inovagao nao ha
beneficio a sociedade como um todo. Ha de se
ter um equilibrio entre os interesses particulares
e publicos, motivo pela qual as patentes existem,
porém em um prazo delimitado.

Outro ponto a evidenciar é que, no caso de licen-
ciamento compulsério em razédo de nao satisfa-
¢ao as necessidades do mercado, como dispde o
inciso Il do artigo 68 da LPI, de nada adianta a sua
concessao se a industria nacional nao tiver capa-
cidade e insumos suficientes para produzir o pro-
duto originario da patente licenciada. Este é, in-
clusive, um dos maiores problemas enfrentados
atualmente no cenario nacional. H4 uma enorme
discussao a respeito da “quebra de patentes” re-
lacionadas a vacina da Covid-19, sendo que até
mesmo as industrias ja se manifestaram afirman-
do nao ter condi¢cdes de capacidade de producao.

E notério que o Brasil disp&e de laboratérios capaci-
tados a produgéo de vacinas em larga escala, como
o Instituto Butantan e a Fiocruz. Entretanto é forte-
mente dependente da importagao de insumos far-
macéuticos ativos (IFA) para a fabricagdo de vaci-
nas em territério nacional. No caso da Covid-19, por
exemplo, foi declarado pela presidente da Fiocruz,
em dezembro de 2020, a auséncia de capacidade de
producdo em escala da vacina da Pfizer, por ausén-
cia de tecnologia para tanto no territério nacional®.
Nestes casos, outra saida é a licenga voluntaria, por
parte das empresas, como vem acontecendo com
diversas industrias, como no caso da Moderna®.

Desta forma, importante salientar que nao ha
um caminho simples para encontrar a solugao
deste caso concreto. Mesmo em um momento
critico de saude publica, como o que vivemos
atualmente, é fundamental encontrar o equili-
brio na busca de entre a fungao social da pro-
priedade com o fornecimento a tratamentos e
medicamentos detentores de patente e a segu-
rancga juridica necessaria para que as empresas
sigam empenhadas no investimento em P&D,
impulsionando a inovagao no pais, lembrando
que a saida do licenciamento compulsério nem
sempre é a melhor forma de se alcangar um ob-
jetivo em comum, lembrando da necessidade de
cooperagao técnica com os detentores do direi-
to da patente, uma vez que ainda ha uma gran-
de dependéncia de insumos e tecnologia.

2Disponivel em < https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/12/14/fiocruz-diz-que-brasil-nao-tem-tecnologia-para-produzir-vacina-da-pfizer> Aces-

so em 29 de abril de 2021.

*Disponivel em https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/statement-moderna-intellectual-property-matters-during-co-

vid-19 Acesso em 28 de abril de 2021.
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NFTs | A Propriedade Digital da Propriedade Intelectual

Autora:
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Advogada do escritério Di Blasi,
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FT (Non Fungible Token, em tradugao livre Token Nao Fungi-

vel) é um tipo de token criptogréfico com base na tecnologia

blockchain utilizado para representar a propriedade de itens
digitais Unicos e raros, ou seja é uma espécie de “certificado de au-
tenticidade” e "assinatura” para sinalizar uma propriedade digital de
bens tidos como infungiveis (como por exemplos as obras de arte,
bens personalizados, objetos colecionaveis ou objetos que adqui-
riram um valor e ndo sao substituiveis por um outro aparentemen-
te igual) e que, por serem considerados Unicos, gera uma escassez
desses bens.

Justamente pelo fato de os NFTs, ao contrario de outros criptoati-
vos (Bitcoin, Litecoin, etc.), terem como caracteristicas serem uni-
cos, provavelmente escassos e indivisiveis, eles podem ter valor in-
definido e muitas vezes altissimos. Ou seja, enquanto um Bitcoin
tem um valor universal, sendo possivel duas pessoas trocarem bit-
coins e ainda manterem seu mesmo o valor de patriménio antes da
troca, um NFT nao é igual ao outro. A cada transacgao, por motivos
diversos, um mesmo ativo digital registrado em NFT pode assumir
um valor diferente, ja que é Unico.

Em outras palavras, ao se registrar em NFT um bem digital, vocé ga-
rante ao titular daquele NFT um bem, que passa a ser o Unico com
aquele “certificado” digital. Por analogia, bens digitais que se tornam
NFTs sdo como os originais de obras de arte: sdo unicos, individu-
ais, e valem tanto quanto o desejo das pessoas em possui-los. Ain-
da, esse bem pode ser facilmente transferivel, toda e qualquer trans-
feréncia desse bem fica registrada e, por tais razoes, também acaba
sendo um bem a prova de fraude e falsificagdes, tudo isso devido a
sua base tecnoldgica ser a do blockchain.

Autora:
Beatriz Andrade Dornelas

Advogada do escritério Di Blasi,
Parente & Associados
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Pelas caracteristicas acima descritas, a diversi-
dade de aplicagdes dos NFTs tem se expandido
cada vez mais e assumindo valores econdmicos
relevantes a serem observados. Para ilustrar algu-
mas das diversas aplicagdes dos NFTs, eles tém
sido utilizados para: (i) vender destaques/momen-
tos de videos que sdo montados pela NBA e ven-
didos em pacotes através da plataforma “NBA
Top Shot” como uma espécie de card esportivo
digital, sendo que, de acordo com a matéria da
Forbes a plataforma ja transacionou USS 460 mi-
Ihdes em vendas no mercado secundario; e (ii)
vender obras de arte digitais como o caso da Bee-
ple, realizada pela casa de leildes Christie's, que
que foi comercializada pelo valor de USS 69 mi-
Ihoes (RS 382 milhdes) .

Tamanha tem sido a difusdo do uso dos NFTs
gue a famosa loja especializada em comércio
eletrénico, a Ebay, atualizou recentemente a sua
politica e passou a permitir a venda de NFTs
para coleciondveis em sua plataforma e ja exis-
te um marketplace voltado unicamente para os
NFTs, o OpenSea .

Além dos casos acima destacados, sdo constan-
temente divulgadas na midia curiosas aplicagdes
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do NFT, como o caso do renomado geneticista
e professor da Universidade de Harvard, George
Church, que anunciou a comercializagdo do se-
qguenciamento do seu DNA como um token nao-
-fungivel (NFT) . A iniciativa surgiu da sua em-
presa Nebula Genomics, como forma de atrair
holofotes para o campo da pesquisa e potencial
desenvolvimento de tratamentos de doencas e de
diversos segmentos da sociedade para o tema.

Nesse sentido, a0 mesmo tempo que a imensa
movimentacdo econdmica em torno dos NFTs
tem despertado a atengdo de empresas e usu-
arios da rede digital, os critérios de verificagao/
controle e as implicagdes do uso de NFTs para
“certificar” ativos da propriedade intelectual ou
alguma outra implicagao nesses ativos também
tem levantado diversos debates e questionamen-
tos juridicos sobre o tema.

Considerando que os NFTs podem ser criados
em diversas plataformas, destaca-se que cada
uma pode adotar diferentes funcionalidades
para as suas operacoes . Além de se poder rea-
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lizar o upload de uma imagem, video ou arquivo,
é possivel determinar o recebimento de royal-
ties ou ndo para revendas futuras desse ativo, o
qgue torna os NFTs ainda mais atraentes para o
mercado de obras digitais.

Podemos destacar o caso do famoso meme da
menina americana sorrindo enquanto ocorre um
incéndio controlado ao fundo da imagem. A foto-
grafia foi captada pelo pai da menina no ano de
2005, e foi recentemente comercializada pelo va-
lor de USS 473 mil (aproximadamente RS 2,5 mi-
IhGes). Nesse caso, foi determinado que, toda vez
que o meme for comercializado para alguma pes-
soa, a menina da foto, Zoe Roth, fara jus ao rece-
bimento de 10% sobre o valor da transag¢ao, numa
espécie de droit de suite contratual.

Nesse cenario, apesar do direito de autor se man-
ter como nas outras diversas aplicagdes de explo-
racdo de uma obra, sera necessario enorme caute-
la para analisar ou elaborar as condi¢des dispostas
nas licencas de exploragcao daquela obra quando
da sua constituicdo em um NFT, como por exem-
plo: sobre copias adicionais, exclusividade, royal-
ties devidos ao autor da obra, eventuais restricoes
quanto ao uso do NFT, dentre outros.

Destaque-se que que o fato de pessoa estar ad-
quirindo um NFT nao significa que ela possua di-
reitos amplos e irrestritos sobre a obra. Ressal-
ta-se que os direitos morais do autor, como o de
crédito e o de modificagdo da obra, previstos no
Art. 24 da Lei de Direitos Autorais (n°® 9.610/98),
por serem inalienaveis e irrenunciaveis, devem
ser respeitados pelo adquirente do NFT. Ou seja,
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o comprador de um NFT nao tera o direito de reali-
zar quaisquer modificagdes na obra sem a expres-
sa autorizagao do seu autor.

Outra questdo enfrentada no campo do Direito
Autoral é quanto a legitimidade de disponibiliza-
¢do de uma obra comercializada em NFT. Qual-
quer individuo, a qualquer tempo, pode apresen-
tar um conteldo e comercializa-lo como NFT,
alegando ser o titular dos seus direitos autorais.
Nesse sentido, inicialmente, cabera ao verdadei-
ro autor da obra, quando se deparar com tal vio-
lagdo de seus direitos, relatar o ocorrido a plata-
forma e requerer a imediata remocgao e cessacao
de comercializacao do conteudo infrator, ressal-
vadas as medidas judiciais cabiveis.

NFTs e Marcas

Em relacdo as marcas, uma empresa detentora de
uma marca registrada passa a ter que considerar
o potencial uso de sua marca ou de terceiros na
elaboragao de sua estratégia de protegao e ou po-
tencial infragcao, quando analisados nesse novo

contexto de NFTs.

Implicagdes marcarias podem ser observadas de
diversas formas nesse novo cenario, seja ao se
registrar um video em NFT, onde sera necessario
examinar eventuais marcas registradas que estao
sendo expostas/exploradas naquele video, seja
para leiloar produtos digitais “estampados” com a
marca registrada e certificados por NFT.

Aqui no Brasil, a empresa fabricante de calgados
infantis “Pampili” anunciou que realizara neste
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meés o leildao de um “ténis tokenizado” em prol de
uma agao beneficente, o NFT Pump Jump. Assim,
o responsavel pelo maior lance no evento recebe-
ra a versao digital do produto (NFT Digital), bem
como uma versao fisica exclusiva.

Dessa forma, como as marcas ganham uma
nova forma de aplicagao de seu sinal em NFTs,
as grandes empresas interessadas em esten-
der a sua atuacao para esse mercado precisam
considerar a ampliagcao de seus registros marca-
rios para cobrir esse uso em NFT. A estratégia
da eleicao das classes de sua protecdao marcaria
agora perpassa a consideracgao inicial se a em-
presa pretende ou ndo se beneficiar ou explorar
sua marca através dos NFTs.

Marcas premium do segmento da moda ja vém
anunciando sua atuagao através de NFTs . Hoje
ja existem NFTs de moda para jogos e realidade
virtual, onde varias dessas empresas premium

criam itens de roupas digitais com a sua mar-

ca para serem vendidas no meio digital . Inclu-
sive, algumas empresas varejistas também es-
tao criando gémeos digitais de itens de roupas
da vida real para venda em plataformas de NFT,
onde a compra desses NFTs de moda geralmen-
te concede ao comprador acesso ao vestuario
da vida real correspondente . Nota-se que sao
novas relagdes mercadoldgicas sendo criadas e
que envolvem a exposicao e exploragao da mar-
ca de uma empresa.

Empresas também podem optar por licenciar
suas marcas em vez de criar os proprios NFTs,
a exemplo de um dos casos citados acima,
onde a Associacao Nacional de Basquetebol
dos EUA licenciou ndo sé o conteldo, mas tam-
bém a marca “NBA” para a Dapper Labs e assim
permitiu a criagdo do Top Shot da NBA. No en-
tanto, aqui, como em qualquer acordo de licen-
ciamento, ha inumeras consideracdes a serem
feitas em busca da melhor tutela de sua mar-
ca registrada, a exemplo: (i) como a proprieda-




de intelectual serd protegida no contexto de um
acordo de licenciamento NFT; e (ii) como serdo
tratados os pagamentos de royalties?

Ainda outras questdes relacionadas a marcas re-
gistradas precisarao ser estudadas a depender da
evolucdo desse mercado, como: (i) o que fazer
para evitar eventual diluicao das marcas das em-
presas em mais uma nova exploragao digital; (i) o
que fazer se alguém criar um NFT nédo autorizado
que inclua sua marca registrada; e (iii) se existem
maneiras de monitorar eventuais usos indevidos
de marcas registradas nas diversas plataformas
que estao surgindo com base nas transagoes de
NFTs. No mais, sendo o NFT uma forma de “cer-
tificado”, logomarcas digitais transacionadas em
NFTs poderao ser utilizadas como prova de ante-
rioridade de uso em registros no INPI?

Uma outra questao é: caso se considere adotar
medidas contra uma empresa ou um individuo
que esteja infringindo sua propriedade intelectu-
al, por se tratar de ativos digitais e muitas vezes
facilmente replicaveis, pode ser extremamente di-
ficil, impossivel ou simplesmente invidvel econo-
micamente perseguir infratores que replicam in-
devidamente a propriedade intelectual dentro de
um NFT. Nesse sentido, assim como ha anos vem
se discutindo a efetividade das medidas a serem
adotadas em face dos marketplaces quando do
caso de infracdo de propriedade intelectual, dis-
cussodes sobre a eventual responsabilizagao des-
sas plataformas de NFTs também passarao a ser
um dos focos de debates de regulamentacao des-
sa nova forma de comercializacao.
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Assim sendo, como ainda nao estd claro como os
NFTs impactarao de fato os ativos de proprieda-
de intelectual, pela falta de regulamentagdes es-
pecificas ao tema e pela novidade de suas impli-
cagdes, como boa pratica é essencial se ater aos
principios protetores da propriedade intelectual
para se buscar melhores solugdes e é igualmen-
te importante nao deixar de considerar os NFTs
nas estratégias de direitos autorais de um criador
e nas estratégias marcarias de uma empresa. To-
davia, por ser baseada em tecnologia blockchain
a criacao das NFTs é em grande parte irreversivel
e as implicagdes futuras das NFTs ainda nao sao
claras, razao pela qual é importante ponderar as
possiveis consequéncias e nos riscos associados
que podem ser causados ao se langar um produto
ou publicar uma obra em NFT.

O objetivo do presente artigo foi trazer algumas
breves consideragdes sobre as implicagdes en-
volvendo NFTs e algumas das propriedades inte-
lectuais, direito autoral e marcas. Contudo, a de-
pender dos diversos tipos de usos que o mercado
passe a adotar mediante essa nova forma de cir-
culagéo de ativos intangiveis, novas reflexdes pre-
cisarao ser contempladas pelas empresas, artis-
tas e por aqueles que as auxiliam na protecao de
seus ativos intangiveis.
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Governo Bolsonaro e liberalismo

Autora:
Alanna Nicolle Carvalho de Sousa

Profissional de RIG do escritério Di
Blasi, Parente & Associados

air Messias Bolsonaro foi eleito presidente

do Brasil em 2018, com forte apoio do mer-

cado por conta de sua promessa de aplicar
politicas econoémicas liberais, cujo simbolo é Pau-
lo Guedes como ministro da economia. Guedes foi
formado na Universidade de Chicago, centro de re-
feréncia no pensamento liberal, e ficou conhecido
como um dos “superministros” do governo, pois
tinha a palavra do presidente de total autonomia
na pasta. Hoje, em seu penultimo ano de manda-
to e em meio a pandemia da Covid-19, o presiden-
te Bolsonaro ja possui um discurso muito mais
desenvolvimentista, enquanto as reformas estru-
turais prometidas no comego do mandato cami-
nham a passos lentos. Assim, Paulo Guedes se vé
cada vez mais isolado no governo e acumula der-
rotas junto ao congresso e a presidéncia. Dessa
forma, cabe questionarmos os limites das teorias
neoliberais quando aplicadas a um cenario caoti-
co que a realidade geralmente mostra ser.

Dentre os projetos que tinham grande expectativa
de sair do papel, mas que ainda ndo aconteceram,
estdo a privatizagao de diversas empresas publi-
cas (incluindo a Eletrobréas), a reforma administra-
tiva e a reforma tributaria, além da promessa de
Paulo Guedes de zerar o déficit fiscal em um ano.
Mesmo em um tema de consenso dentro do legis-
lativo, como a reforma tributdria, parlamentares re-
clamaram muito da demora de Guedes em enviar

uma proposta e existe a percepgao dentre os ob-
servadores de que o ministro ndo consegue execu-
tar suas ideias por falta de apoio. Ainda no inicio
de 2021, analistas do mercado estao desacredita-
dos que as complexas reformas possam sair do
papel, enquanto o novo presidente da Camara dos
Deputados, acredita que serdo votadas em breve.

Nesse cendrio, nenhuma empresa publica foi
completamente privatizada até o momento e
apenas a reforma da previdéncia se concreti-
zou. Como consequéncia, no ano de 2020, ocor-
reu o que o proprio Paulo Guedes chamou de
“debandada” na sua equipe. Salim Mattar, secre-
tario de Desestatizacao e Paulo Uebel, secreta-
rio de Desburocratizagao, Gestdo e Governo Di-
gital, foram perdas especialmente dolorosas
para Guedes pois, além de serem especialistas
importantes para as reformas, deixaram os car-
gos por nao acreditarem mais na possibilidade
de conseguirem implementa-las. Assim, do nu-
cleo-duro da equipe neoliberal de Guedes, resta-
ram apenas Carlos da Costa, secretario especial
de Produtividade, Emprego e Competitividade
do Ministério da Economia, e Roberto Campos
Neto, presidente do Banco Central. Agora em
marg¢o, aconteceu a “segunda debandada”: o se-
cretario de gestao pessoal da Economia, Wag-
ner Lenhart, também estd saindo do Ministério,
agora, por motivos pessoais. Ele era considera-
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do o brago direito de Paulo Uebel, quando este
ainda estava no Ministério, e ajudou a formular
a reforma administrativa.

Dentre os fatores centrais para a mudanca de
foco do presidente Bolsonaro esta a pandemia do
novo coronavirus, que fez com que o governo ex-
pandisse gastos para oferecer o auxilio emergen-
cial para a populagao mais afetada pela crise eco-
ndémica gerada pelo virus.

Além disso, o presidente, que busca a reelei¢cao
em 2022, viu a sua popularidade crescer entre
as classes mais baixas com a oferta do auxi-
lio. Nesse cenario, Bolsonaro se mostra muito
incerto em relagao ao controle de gastos publi-
cos, e a prorrogagao do auxilio emergencial dei-
xa o0 mercado em alerta.

Além disso, a troca feita por Bolsonaro na presi-
déncia da Petrobras em um momento delicado da
empresa - e a sinalizagao de que intervird em ou-
tras estatais - foi a gota d'dgua para a quebra de
confianga dos investidores em relag@o a agenda
liberal do governo. Essa movimentagao teve um
impacto enorme nos indicadores financeiros do
Brasil: a queda das acbes da Petrobras, do Iboves-
pa, aumento do ddlar, do risco-pais e dos juros fu-
turos. Sob esse prisma, vemos Guedes cada vez
mais desgastado e o governo Bolsonaro se reve-
lando ndo um neoliberal, mas um populista.

De acordo com o proprio Paulo Guedes,' a poli-
tica que comanda o jogo”. Sendo assim, pode-
mos resgatar o pensamento de Robert Gilpin so-
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bre a Economia Politica e a comparagao com a
simples e pura Economia. Para o autor, os eco-
nomistas neocldassicos acreditam que o mer-
cado é autbnomo e auto regulado enquanto os
economistas politicos reconhecem que ele esta
mergulhado em estruturas muito maiores e que
o influenciam diretamente, como a politica, so-
ciedade, cultura, etc (GILPIN, 2001). Assim, Gilpin
recomenda cautela na aplicagao da economia na
pratica: “It is important to keep in mind the fact
that economic activities occur within differing so-
ciopolitical structures and that these structures
greatly influence their outcomes” (GILPIN, 2001,
p.76). Sob essa perspectiva, vemos na realidade
atual do Brasil a forma como a economia neo-
liberal prometida no inicio do governo Bolsona-
ro e tao exaltada e imaginada por Guedes sofreu
duros golpes da estrutura social, politica e mes-
mo cultural brasileira, até se tornar um empreen-
dimento tao fracassado quanto os anteriores.

Dado o exposto, vé-se a importancia de enten-
der sobre o desenvolvimento do pensamento li-
beral e as suas diferentes manifestagdes duran-
te a histodria, desde Adam Smith, passando por
Bretton Woods até os atuais economistas de Chi-
cago. Observamos que, desde o século XVIII, o
liberalismo teve momentos de alta popularida-
de, mas também de decadéncia, principalmente
frente as crises econOmicas e sanitdrias. Dessa
forma, vale refletir até que ponto uma teoria de-
senvolvida academicamente em nagdes desen-
volvidas consegue dar conta completamente de
uma realidade tdo complexa e estruturalmente
diferente daquela em que foi idealizada.

TCARAM, Bernardo. Paulo Guedes, ajuste fiscal sobre funcionalismo acaba sendo "peso injusto e excessivo". Politica Livre, Salvador, BA. Publica-

do em:/// <https://politicalivre.com.br/2021/03/para-guedes-ajuste-fiscal-sobre-funcionalismo-acaba-sendo-peso-injusto-e-excessivo/#gsc.tab=0.>.

Acesso em: 14.03.21

GILPIN, Robert. Global Political Economy: Understanding the International Economic order. Princeton University Press: Princeton, New Jersey. 2001
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Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(INPI) iniciou, em 13 de abril de 2021, con-

sulta publica acerca do exame de pedidos
de registro das chamadas MARCAS DE POSIGAO.

A intencdo do Instituto é ouvir a sociedade para
implementar um antigo e constante pleito daque-
les que, na pratica, ja utilizam as marcas de posi-
¢do ha anos (como mais uma forma de identificar
a origem de seus produtos), mas ndo possuiam
um meio especifico de protecao.

Para tanto, o INPI disponibilizou, para avaliacao e
comentarios’, a minuta do Ato Normativo que dis-
pora sobre a registrabilidade das “marcas de posi-
¢ao”, bem como a minuta das respectivas Diretrizes
de Exame, que estabelecerao as regras de exame de
registrabilidade para essa modalidade de marca.

Mas, afinal, o que sao as Marcas de Posi¢ao?

Antes de responder a essa pergunta, vale abordar,
de forma sucinta e simplificada, o que é marca e
como ela é protegida na legislagao patria.

Muito embora ndo haja uma definicdo unanime
para o que é marca, em termos gerais, a doutrina

patria costuma defini-la como todo sinal distintivo
aposto facultativamente aos produtos e servigos,
para identifica-los e diferencia-los?.

Ja o legislador nacional optou, no art. 122 da Lei
9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial — LPI),
por conferir protecao apenas aos sinais visual-
mente perceptiveis, deixando de fora outros si-
nais distintivos, que a doutrina brasileira passou
a chamar de “marcas nao tradicionais”, tais como
as marcas sonoras, olfativas, em movimento, e o
trade dress, por exemplo.

Baseado na definicao legal, o INPI, entende que mar-
ca é um sinal distintivo cujas fungdes principais sao
identificar a origem e distinguir produtos ou servigos
de outros idénticos, semelhantes ou afins de origem
diversa, sendo passivel de registro todos os sinais
distintivos visualmente perceptiveis®.

Durante muito tempo, o Instituto interpretou de
forma bastante restritiva a expressao legal “sinais
distintivos visualmente perceptiveis”, dividindo as
marcas, conforme suas formas de apresentacao,
em: nominativas, mistas, figurativas e tridimensio-
nais, sendo estas a Unica marca ndo tradicional
aceita pelo INPI até os dias atuais.

Comentarios e sugestdes acerca do tema poderdo ser enviados ao INPI, por meio de formularios préprios disponiveis no site do Instituto, até 12 de

maio de 2021. https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/consulta-publica
20LIVEIRA; Mauricio Lopes de. DIREITO DE MARCAS. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004. pag. 1.

3Manual de Marcas, Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicagdes Geograficas, INPI. 32 Edigdo. 42 Revisdo — jan/2021, pag. 17.
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Com isso, as marcas de posi¢cao eram tidas como
marcas nao tradicionais, sem se enquadrarem nas
formas de apresentagao propostas pelo INPI.

No entanto, a consulta publica iniciada no més
passado, demonstra uma forte tendéncia do Ins-
tituto, hd muito tempo esperada pelos titulares de
marcas e pelos militantes da area, em expandir
o conceito de “sinais distintivos visualmente per-
ceptiveis” para abarcar os novos sinais, que se es-
pera que nao finde nas marcas de posicao.

Com isso em mente, pode-se dizer que, em uma
linguagem bem simples, as marcas de posicao
nada mais sdo do que uma marca aposta sempre
no mesmo local em determinado produto?, sen-
do essa posi¢ao capaz de identificar sua origem,
bem como de distingui-lo de outros idénticos, se-
melhantes ou afins.

Em termos técnicos, segundo Kone Prieto Furtu-
nato Cesario®, citando Stefano Sandri e Sergio Ri-
zzo: the position mark is specified by the position
in which it is attached to a particular product. In
practice, therefore, it would constitute a particular
type of three-dimensional shape.

Importante destacar que as marcas de posicao
sdo comumente utilizadas no chamado mundo da
moda, apesar de nao estarem vinculadas somente
a esse segmento de mercado, valendo mencionar

Di Blasi, Parenteg Associados

0s casos emblematicos do bolso traseiro da calca
Levis Strauss e do ténis New Balance® que so6 obti-
veram prote¢cdao como marca de posi¢ao, apos de-
cisdes judiciais de processos iniciados nas déca-
das de 1980 e 1990, o que demonstra o quanto o
INPI esta atrasado no assunto’:

Além dessas, vale citar também o solado verme-
Iho dos sapatos da Louboutin, que talvez seja a
marca de posi¢ao mais conhecida pela doutrina®;

Importante, ainda, mencionar que a marca de po-
sicdo, como marca que &, também estara sujeita a
todas as proibi¢des constantes no art. 124 da LP],
que define o que ndo pode ser registrado como

“As Diretrizes do INPI permitirdo marcas de posigdo para identificar servigos, no entanto, optou-se por mencionar somente as marcas de produtos,

para facilitar o entendimento das marcas de posigao.

*https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/19359/2/Kone%20Prieto%20Furtunato%20Ces%C3%ATrio.pdf pag. 78, acessado em 04 de maio de
2021. Tradugdo da Autora: a marca de posigéo é especificada pela posi¢édo na qual ela esta ligada a um determinado produto. Na prética, por conse-

guinte, constituiria um tipo particular de forma tridimensional.
SRegistros n° 790053853 e 815547480, respectivamente.

’Os Estados Unidos e a Comunidade Europeia ja aceitam as marcas de posi¢cdo ha mais de 20 anos.

8Pedido de registro n° 901514225, que se encontra pendente de decisdo do INPI.
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marca, como bem destaca o item 21 da minuta das
Diretrizes de Exame das Marcas de Posicao.

Em outras palavras, além de cumprir com os re-
quisitos exigidos pelo INPI, que serdo abordados
abaixo, e de ser um sinal visualmente percepti-
vel, a marca de posi¢cao também nao podera, por
exemplo, reproduzir marcas ou nome empresarial
de terceiros, nem ser uma expressao de propa-
ganda ou guardar relagao direta com os produtos
/ servigos reivindicados.

PROPOSTA DO INPI PARA AS MARCAS DE PO-
SIGAO.

Segundo a proposta do Instituto levada a consul-
ta publica, serdo registraveis como marca de posi-
¢ao “o conjunto inerentemente distintivo formado
pela aplicagao de um sinal em uma posigao sin-
gular, especifica e invariavel de um determinado
objeto suporte, capaz de identificar a origem em-
presarial e distinguir produtos ou servigos de ou-
tros idénticos, semelhantes ou afins®”.

Na minuta das Diretrizes de Exame das Marcas de
Posicao, o INPI também propde que: o sinal apli-
cado ao objeto suporte pode ser composto por:
palavras, letras, algarismos, ideogramas, simbo-
los, desenhos, imagens, figuras, cores, padrdes,
formas ou a combinacgao destes™.

A titulo exemplificativo, no aludido documento o
INPI elenca alguns casos do que seria ou nao re-
gistravel como marca de posi¢ao™:

.................

_________

JE

registravel, pois o cabo da cafeteira ndao é normal-
mente utilizado para inserir uma marca.

irregistravel, pois apesar do cabo da cafeteira ndo
ser normalmente utilizado para inserir uma marca,
letra isolada nao é passivel de registro.

““““

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

irregistravel, pois o sinal da forma como foi apos-
to ja é frequentemente utilizada no mercado.

°https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf acessado em 04 de

maio de 2021.

®https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf acessado

em 04 de maio de 2021.

"Thttps://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf acessado em 04 de

maio de 2021.
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irregistravel, pois as indicacdes de mais de um lo-
cal ndo torna possivel identificar a posicao espe-
cifica e invariavel do sinal.

Nao obstante a redagao proposta pelo Instituto
seja passivel de criticas, e a consulta publica foi o
meio escolhido pelo INPI para ouvir tais criticas, ja
é possivel ter uma nogao do que sera exigido dos
titulares para a obtencgao do registro de uma mar-
ca de posicao, a saber:

(i) o sinal ndo pode se enquadrar nas proibi¢cdes
contidas nos art. 122 e 124 da LPI;

(i) a indicagao da marca no objeto suporte deve
ser singular, especifica e invariavel;

(iii) a posicdo escolhida ndo pode ser convencio-
nal e frequentemente utilizada no mercado;

(iv) o sinal deve ser reconhecido como marca pelo
publico consumidor, além de ser capaz de distin-
guir produtos ou servigos de outros idénticos, se-
melhantes ou afins.

Um ponto positivo da minuta das Diretrizes de
Exame das Marcas de Posicao é seu item 222,
qgue, em nome dos Principios constitucionais da
eficiéncia e da celeridade processual, retroage a
eficacia das normas ali contidas para permitir sua
aplicacao aqueles que possuem pedidos de regis-
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tro que se enquadrem nos requisitos acima e ain-
da estejam pendentes de exame pelo INPI.

BENEFICIOS DO RECONHECIMENTO DAS MAR-
CAS DE POSIGAO

Posicionar uma marca em determinado local do
produto tem o claro intuito de individualizar ain-
da mais este produto, o que certamente chama-
ra muito mais a atengao do publico consumidor.

Dentro desse cenario, as marcas de posi¢cao sdo
realidade nas relagdes comerciais, visto que vém
sendo usadas ha bastante tempo, apesar de nao
terem uma protegao especifica no Brasil.

A iniciativa do INPI em fornecer protecéo especifi-
ca para as marcas de posigao vai ao encontro dos
anseios sociais, pois conferird maior seguranca
juridica aos respectivos titulares, que terdo mais
um mecanismo para defender seus direitos con-
tra eventuais contrafatores.

Imagine, por exemplo, o titular de uma marca de
posicao que tenha sua marca copiada indevida-
mente. No curso do processo de abstencgao de
uso, esse titular tera muito mais facilidade em
provar a contrafagédo, uma vez que no préprio cer-
tificado de registro constara a posicdo daquela
marca no produto.

Ainda, essa clareza acerca dos limites da pro-
tegcdo podera gerar até a supressao de eventual
pericia judicial, o que tornard as demandas judi-
ciais mais céleres e menos custosas. A depender
do caso concreto, uma simples comparagao dos
produtos sera suficiente para fornecer ao magis-
trado elementos para formagéo da sua convic-
¢ao sobre a contrafagao.

1222. O disposto nesta Nota Técnica se aplica aos pedidos protocolados antes da sua publicagdo, que estejam pendentes de exame pelo INPI e

que se enquadrem como marca de posig&o.
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CADE reprova ato de concentracao aprovado sob condicao ha 7 anos
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m decisao inédita, o Conselho Administra-

tivo de Defesa Econémica (CADE) reprovou

ato de concentragéo firmado entre petroqui-
micas VIDEOLAR e INNOVA, ha 7 anos, por viola-
¢éo a condigdo estabelecida pelo Conselho para
aprovacgao.

0 ato consistiu na aquisicao da INNOVA pela VI-
DEOLAR. Apresentado ao CADE em 2014, foi
aprovado pelo Conselho apés a assinatura de um
Acordo de Controle de Concentragdes (ACC), pelo
qual as partes se comprometiam a manter os vo-
lumes de producao de poliestireno nos patamares
estabelecidos no acordo, assim como a compro-
var beneficios aos consumidores decorrentes da
operagdo. Tratou-se, portanto, de ato de concen-
tragcao aprovado com condigao.

Além de ndo conseguirem cumprir com a manu-
tencdo dos volumes de produgao acordados, foi
constatado pelo CADE que a operacao “gerou
um duopolio em mercado altamente concentra-
do, com baixa probabilidade de entrada e ausén-
cia de incentivos a rivalidade”. Particularmente
importante foi a conclusao de um estudo reali-
zado pelo Departamento de Estudos Economi-
cos do CADE (DEE) no sentido de que os pre-
¢os dos produtos de poliestireno aumentaram
ao longo dos anos, demonstrando que as vanta-

Propriedade no assunto

gens do ato de concentragdo nao foram repas-
sadas aos consumidores.

Todas essas circunstancias levaram a revisao da
aprovacao do ato de concentragao, tendo sido de-
terminada a separagéo dos ativos das empresas e
aplicacao de multa no valor de RS 9 milhges.

Esse precedente nos lembra que, muitas vezes,
nao é possivel ao Conselho prever com um grau
satisfatorio de certeza se um ato de concentra-
¢ao trara ou nao impactos negativos ao mercado
e aos consumidores, cujo bem-estar é o objeto da
tutela do direito antitruste. Quando os elementos
nao estao claros a priori, as partes e o CADE po-
dem firmar acordo para condicionar a aprovagao
da operacao no intuito de mitigar os danos pre-
vistos a concorréncia. Instrumentos importantes
de flexibilizagao do poder restritivo do Estado, tais
acordos devem ser estritamente cumpridos e fis-
calizados. Nesse sentido, a decisao do CADE, em-
bora certamente tenha impactos econémicos de
larga monta, reforga a figura do ACC e a lisura do
procedimento de analise e aprovagao de atos de
concentragao como um todo.
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Startups X Propriedade Intelectual: uma breve analise do cenario atual e
da importancia da protecao dos ativos intangiveis dessas empresas

Autor:
Claudia Moreira de Mesquita

Especialista de Patentes do
escritorio Di Blasi, Parente &
Associados

s Ultimos anos vém sendo marcados pela in-

cansavel busca de melhorias tecnoldgicas e

solucdes facilitadoras para problemas nun-
ca antes resolvidos como, por exemplo, a criagao
dos bancos digitais (fintechs) que propdem o fim
das diversas burocracias estabelecidas pelos gran-
des bancos fisicos que dominam esse mercado. E
nesse contexto que se enquadram as startups, em-
presas que fornecem produtos e servigos Unicos e
necessarios que ainda nao tenham sido criados e
gue detém uma importancia devastadora no que
cerne o desenvolvimento da sociedade’.

De acordo com Steve Blank, renomado empreen-
dedor do Vale do Silicio, uma startup é “uma or-
ganizagao temporaria destinada a busca por um
modelo de negécios repetivel e escalavel”?, en-
quanto empresas padrbes se dedicam a seguir
um plano de negdcios fixo. Através de ideias dis-
ruptivas que promovem as inovagdes constantes
propostas por essas empresas, estas tém adqui-
rido uma posicao engrandecida em seus ramos
de atuagdo, adquirindo um valor de mercado ta-
manho que caracteriza seu constante crescimen-
to exponencial.

Autora:
Diana Marcondes de Paula

Especialista de Patentes do
escritorio Di Blasi, Parente &
Associados

Tais ideias, responsaveis pelo deslanche do desen-
volvimento de uma startup, podem ser consolida-
das como o seu capital de partida — e 0 mais va-
lioso — as quais resultam em criagbes inovadoras
que possuem o poder de impactar o atual modelo
das empresas padroes. Diante de tamanho desta-
que e da importante relagédo de causa-efeito decor-
rentes desse cenario, é de suma importancia que
as startups detenham uma seguranca juridica para
essas criagdes de forma a garantir que estas nao
sejam reproduzidas por outras empresas.

Tendo em vista que estas criacdes sao os princi-
pais ativos intangiveis das startups, a propriedade
intelectual entra em cena a fim de resguardar os di-
reitos dessas empresas sob tais criacdes por meio
da protegéao por patentes, registros de marcas, de-
senhos industriais e programas de computador.

No que tange os novos produtos e/ou processos
criados pelas startups, estas tém a possibilidade
de proteger tais desenvolvimentos por meio de de-
posito de pedido de patente, o que traz uma maior
seguranga juridica e valorizacado dos ativos dessas
empresas. Além disso, a concessao de uma paten-
te confere as startups o direito exclusivo a explo-
racao dessas criagdes por um periodo determina-
do, conforme estabelecido pela Lei da Propriedade
Industrial®. Dessa forma, essas empresas conse-

What is A Startup? Disponivel em: https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-a-startup/, acessado em 15 de abril de 2021.

Startup Definition: Everything About Startups, 20 de julho de 2019. Disponivel em: https://www.renderforest.com/blog/startup-definition, acessado

em 06 de abril de 2021.

Artigo 40 da LPI: A patente de inveng&o vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da

data de deposito
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guem garantir que terceiros nao se apropriem das
solugdes disruptivas resultantes dessas invengoes.

Entretanto, a relagdo das startups com essas for-
mas de protecao é ainda bastante embrionaria no
que tange o cenario dessas empresas no Brasil. De
acordo com o Radar Tecnolégico*, um relatorio es-
tatistico baseado em informacgdes de patentes ela-
borado pelo Instituto Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI) com o intuito de promover o acesso
a informacao tecnoldgica para fins estratégicos
pela industria brasileira, das 2.478 startups cadas-
tradas junto a Associagao Brasileira de Startups —
ABStartups até maio de 2019, apenas 42% fizeram
uso do sistema de Propriedade Intelectual.

O relatério ressalta ainda que para a maior par-
te das empresas analisadas, o registro de marcas
é o ativo mais utilizado, perfazendo um total de
973 empresas que utilizaram o sistema de mar-
cas do INPI. Enquanto isso, patentes, desenhos in-
dustriais e programas de computador ficam para
tras, englobando um ndmero consideravelmente
menor de empresas que buscam por essas prote-
¢bes. Em geral, as startups nao possuem um nu-
mero significativo de pedidos de patente, sendo

apenas sete empresas as quais apresentam trés
ou mais pedidos de patentes depositados no INPI.

Em margo de 2020, o SEBRAE divulgou uma lista
das 9 startups consideradas como as mais pro-
missoras para os anos de 2020 e 20215. Em uma
breve busca no banco de dados de patentes, de-
senho industrial e software do site do INPI, foi
possivel verificar que apenas duas dessas star-
tups mais promissoras citadas pelo SEBRAE pos-
suem algum processo em andamento para prote-
¢ao de seus ativos perante o INPI.

Dessas duas empresas, uma é voltada para o agro-
negocio e propde o uso de drones para a pulveriza-
¢ao de grandes areas de cultivo, enquanto a outra
oferece um imediatismo para logisticas de entre-
ga e transporte por intermédio de um aplicativo de-
senvolvido para esta finalidade. De acordo com a
busca realizada, apenas 1 pedido de patente foi en-
contrado na base de dados do INPI para cada uma
dessas startups e nenhum pedido de registro de
desenho industrial e de programas de computador.

Desta feita, a partir desse cenario, fica claro que
a busca pela protecao de suas criagdes por parte
de empresas desse tipo ainda é bastante restrita,

4 Radar Tecnoldgico — Uso do Sistema de Propriedade Industrial pelas startups. Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/

pasta-x/radar-tecnologico/arquivos/documentos/radar-estendido-startups_v8_18072019.pdf, acessado em 22 de abril de 2021.

59 STARTUPS PROMISSORAS PARA 2020 - 2021, 17 de marco de 2020. Disponivel em https://inovacaosebraeminas.com.br/9-startups-promisso-
ras-para-2020-2021/, acessado em 22 de abril de 2021.




haja visto que 0os nimeros aqui expostos no que
se refere ao uso dos ativos ora mencionados por
parte dessa categoria de empreendedores peran-
te o INPI ainda é bastante reduzido.

Por essa razao, a implementagao de estimulos
para que haja um aumento na busca pela prote-
¢ao das criagbes das startups por meio da pro-
priedade intelectual se faz altamente necessaria,
uma vez que a protecao desses ativos também
possui diversos papeis relevantes frente a com-
peticado entre essas empresas, tal como a reducao
de condutas de concorréncia desleal.

E nesse contexto e mediante o crescimento acele-
rado das startups que o INPI, através da Portaria
INPI PR n° 247 de 22 de junho de 2020, estabele-
ceu que depositantes de patentes que se enqua-
dram na definicdo de startup poderiam requerer
prioridade para o exame de seus pedidos a fim de
facilitar a comercializacao de suas invengdes.

Desde 12 de maio de 2020, o INPI disponibiliza
painéis interativos’ que permitem o acompanha-
mento de requerimentos de pedidos de paten-
tes através dos tramites prioritarios disponibiliza-
dos por este Instituto, dentre os quais se encontra
aquele direcionado as startups. Esses painéis per-
mitem identificar a quantidade de pedidos para os
quais o trAmite prioritdrio foi requerido, a natureza
dos mesmos, bem como o pais dos depositantes,
dentre outras informagdes relevantes.

Através de uma breve analise deste painel, foi
possivel verificar que, até a ultima atualizagédo dos
dados desses painéis pelo INPI, em 17 de margo
de 2021, o tramite prioritario para startups foi re-
querido apenas para dois pedidos de patentes,
sendo um deles de uma empresa norte-America-

Di Blasi, Parenteg Associados

na do setor de produtos farmacéuticos e o outro
de depositantes brasileiros, cuja invengéao se re-
fere ao campo tecnoldgico de transportes. Além
do nimero extremamente reduzido, somente para
o primeiro pedido foi dada continuidade na trami-
tacdo da analise quanto a participagado do mes-
mo no programa em tela, estando, nesse momen-
to, em fase de confirmacao da tecnologia. Quanto
ao pedido de patente brasileiro, este teve a peti-
¢ao do tramite prioritario ndo conhecida pelo INPI,
uma vez que os depositantes sdo pessoas fisicas
e, portanto, ndo se enquadrariam no programa.

Considerando o exposto, fica claro o quanto a pro-
priedade intelectual, especialmente a protecgao
por patentes e programas de computador, ainda
nao representa um papel de destaque na estraté-
gia de negocio das startups, haja visto o niume-
ro reduzido de empresas desse tipo que buscam
pela protegao desses ativos. Além disso, ainda
que o INPI, 6rgao este tao responsavel pelo esti-
mulo ao desenvolvimento de tecnologias no Bra-
sil, tenha dado um grande passo no incentivo a
essas empresas com a implementagao do tramite
prioritario descrito aqui, poucas sao aquelas que
buscaram por esta ferramenta até entao.

De toda forma, em vista de todas as vantagens
competitivas trazidas pela protegao de suas ino-
vagoes, é altamente recomendavel que os em-
preendedores de startups incluam a protecao de
seus ativos intangiveis dentre seus principais in-
teresses e estratégias de negocio, de modo a ga-
rantir que o desenvolvimento de suas tecnologias
esteja assegurado e restrito aos seus desenvolve-
dores. Do contrario, as consequéncias podem ser
devastadoras e podem p6r em risco a consolida-
¢ao dessas empresas no mercado.

6 Artigo 10: Enquadra-se na modalidade “Depositante Startup” o processo de patente cujo depositante ou titular é a pessoa juridica considerada star-

tup, conforme definido na Lei Complementar n® 167 de 24 de abril de 2019.

7 Estatisticas gerais — Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/estatisticas-gerais, acessado em 19 de

abril de 2021.

| Pagina 27

Propriedade no assunto



Di Blasi, Parenteg Associados

Bad (Legal) blood: Questoes legais por tras da decisao de Taylor Swift de

regravar seus albuns
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ecentemente, foi amplamente noticiado

gue a cantora e compositora Taylor Swift

estaria regravando os seus seis primei-
ros albuns, todos langados no inicio da sua car-
reira, alguns deles vencedores de prémios im-
portantes, como o Grammy Awards. Muitos fas
estranharam que, em vez de estar focando em
novas composicdes, a cantora esteja colocan-
do sua energia em trabalhar em um repertério ja
conhecido e divulgado. Porém, ela tomou uma
decisao ousada.

Embora contenham composig¢des de Taylor, es-
ses seis albuns pertenceriam a sua antiga gra-
vadora, a Big Machine Label Group. Seguindo a
pratica de mercado da época, refletida nos con-
tratos assinados pela artista, a gravadora é ti-
tular dos direitos sobre os albuns gravados. Ou
seja, na verdade Taylor Swift ndo é a proprieta-
ria de seu acervo.

Tudo complicou ainda mais quando a Big Ma-
chine Label Group foi vendida para a Ithaca Hol-
dings, empresa do desafeto e ex-agente musical
de Taylor Swift, Scooter Brown. A venda incluiu
todo o seu catdlogo da gravadora, incluindo os
sucessos da artista, que ndo pdde fazer nada
para impedir a negociagao.

Propriedade no assunto

Posteriormente, 17 meses apds essa aquisi-
¢do, os masters (gravagdes originais) dos al-
buns (estimados em 300 milhdes de ddlares)
foram vendidos para a Shamrock Holdings, um
fundo de investimento, sem o conhecimento de
Taylor Swift. Ela estava tentando adquirir seu
proprio catalogo, mas a transagao nao foi per-
mitida pelo seu ex-agente. Tudo parecia perdi-
do para ela, que foi as redes sociais compar-
tilhar com seus fas seu drama pessoal. Para
Taylor, significava ndo mais poder tocar seus
maiores sucessos pois estaria gerando lucros
para terceiros, em especial, Scooter Brown, o
que considerava inadmissivel.

Foi quando a cantora teve uma grande ideia que
poderia mudar o rumo de sua trajetéria. Cien-
te de que seu contrato com a antiga gravado-
ra permitia que, apés certo periodo, ela pudes-
se regravar cangoes dos seus albuns anteriores,
foi o que decidiu fazer. Como ela mesma co-
mentou, usou a brecha de sua agenda — que s6
aconteceu por causa da pandemia - para tentar
uma alternativa ao seu problema. Nesse caso, a
intencao da cantora é de que essas regravagoes
substituam as antigas faixas (ainda disponiveis
ao publico), que serdo novamente divulgadas
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por ela, fazendo com que as primeiras versdes
se desvalorizem. E uma aposta ousada.

Para que seu plano dé certo, Taylor pediu a seus
fas que parassem de ouvir as versdes antigas
de suas musicas e priorizassem apenas as re-
gravagOes atuais. Dessa forma, a cantora lan-
¢ou no inicio de 2021 a regravacao da sua fa-
mosa faixa “Love Story”, que ja conta com mais
de 7 milhdes de visualizagdes no YouTube. Ou-
tras estao vindo aos poucos, seguindo as bre-
chas dos contratos. A previsdo é de que qua-
se todos os dlbuns sejam regravados ainda
esse ano. “Fearless” foi disponibilizado em
abril, “1989”, “Speak Now” e “Red” devem ain-
da chegar ao publico antes do final do ano. Ape-

nas “Reputation” é que pode ter que esperar até
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2022 para entrar no projeto. Para que os fas nao
se confundam, as vers0es novas serao sinali-
zadas pela artista com a referéncia de “Taylor’s
version” (a versdo de Taylor), para que ndo reste
divida de qual ela prefere que seja executada.

A transparéncia de Taylor Swift sobre a questao
agradou a criticos e fas. Segundo ela, é a uni-
ca alternativa de recuperar seu orgulho de ou-
vir suas primeiras musicas langadas. Os céticos
sugerem que a iniciativa possa acabar valori-
zando ainda mais o material original, uma vez
gue as comparacdes sejam inevitaveis, mas a
cantora conta com a fidelidade e apoio de seus
fas. Resta acompanhar como sera o desenlace
dessa estratégia, que pode inspirar outros artis-
tas com semelhantes conflitos contratuais.



Di Blasi, Parenteg Associados

A polémica em torno dos “ténis de Satanas” e os danos a imagem
da Nike
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a segunda-feira, dia 29 de margo de 2021, um evento des-

pertou a atengdo de mundial, o langamento, pelo coletivo de

arte MSCHF, de 666 (seiscentos e sessenta e seis) pares de
sapatos, em colaboragdo com o rapper Lil Nas X. Porém, o que ge-
rou revolta em muitos consumidores foi a utilizagao do modelo de
ténis da Nike, o Air Max 97, para customizar simbologias satanistas,
desde um pentagrama e uma cruz invertida até uma suposta gota
de sangue em cada uma das pegas.

A tematica é amplamente controvertida e traz a tona um debate per-
tinente acerca da exaustao de direitos e possiveis danos causados a
marcas. A fim de introduzir a discussao, elucidamos, para uma me-
Ihor compreensao, que por meio do principio da exaustao dos direi-
tos, apds a primeira venda de determinado produto no mercado, o di-
reito sobre a marca se esgota, de modo que o seu titular ndo pode
impedir revendas invocando o seu direito de exclusividade.

Com o mercado de “Sneakers” cada dia ganhando mais espaco e
notoriedade, é comum se deparar com silhuetas customizadas que,
muitas vezes, acabam por reforgar a imagem desses modelos e até
mesmo da prépria marca, no caso, a Nike. Nesse cenario, a MSCHF,
abreviacdo para “Miscellaneous Mischief” (no portugués “travessu-
ras diversas”) assume posicdo de destaque.

A MSCHF é uma empresa que basicamente realiza projetos polémi-
cos e altamente viralizaveis, como por exemplo uma série de sapa-
tos “Birkenstocks” feitos com tecido de bolsas Birkin e até mesmo
os “Jesus Shoes”, uma versao antagbnica do modelo de Lil Nas X, e
que contava até mesmo com agua benta no solado.

Propriedade no assunto
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Diante disso, e da clara preocupacao da Nike em
preservar a sua imagem, a empresa entrou em ju-
izo para processar o coletivo de arte do Brooklyn
pelo langamento do tao polémico ténis. A grande
preocupacao dela gira em torno da forte possibili-
dade dos ténis “Sata”, ndo autorizados, da MSCHF,
causarem confusao nos consumidores, criando
uma associagao errébneo entre os produtos da
MSCHF e a Nike.

O caso traz destaque a pontos importantes e
ainda bastante controversos, como a cultura do
“bootleg”, referida para casos em que mercado-
rias sao distribuidas e vendidas ilegalmente. Em
outras palavras, pirataria. Podendo corresponder,
também, a casos nos quais materiais ou produtos
nao lancados pelo artista ou empresa, mas sim
por terceiros que, ao obterem acesso, distribuem
e vendem sem autorizagao prévia.

Diante disso, diversos questionamentos sur-
gem, é possivel que um terceiro lance uma série
de modelos do Air Max 9 sem a colaboracgéao di-

reta com a Nike? Os modelos do “Satan Shoes”
podem ser considerados falsificacdes? Haveria
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limites, dentro do mercado de ténis, para o uso
de marcas?

A disputa nao apresenta uma Unica solugao, sendo
um cenario ainda nebuloso, onde faz-se necessario
analisar o caso concreto e suas repercussoes. Po-
rém, algumas relevantes consideragdes e analises
podem ser feitas, tendo em vista esse caso emble-
matico, como o instituto da exaustao de direitos e
a protegao da imagem de marcas.

Conforme ja mencionado anteriormente, a partir
do momento que a Nike realiza a primeira venda
de um produto no mercado, o direito sobre a mar-
ca se esgota, desse modo, o titular ndo pode im-
pedir as vendas subsequentes destes.

Tal entendimento restou cristalino e embasado
na pratica com o langamento, pelo préprio co-
letivo MSCHF dos calgados “Jesus Shoes”, os
quais nao foram “ameacgados” pela Nike, geran-
do criticas por parte de um grupo dos consu-
midores desse mercado, diante dos compor-
tamentos controversos da empresa em vista
desses dois modelos.
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Entretanto, a questao central que motivou um po-
sicionamento pela empresa foi, ndo somente a es-
tilizagdo de um dos seus modelos de ténis, mas
sim, a utilizagdo da marca de forma a prejudicar a
sua imagem e reputacgao.

Ao observar a foto de langamento do ténis, o pri-
meiro elemento que nos chama atencgao é certa-
mente o logotipo da Nike. Com isso, 0s consumi-
dores imediatamente associaram o langamento
com a empresa, vindo a crer que ela autorizou e
até mesmo participou de sua elaboragao.

Sendo justamente esse ponto levantado por
ela em seus argumentos no processo, uma vez
que as decisdes sobre quais produtos colocar o
“swoosh” (logotipo) pertence somente a Nike, e
nao a terceiros, no caso, a MSCHF.

Ter a sua marca associada ao produto denomina-
do “Satan Shoes” (ténis de Satandas) é um choque
para qualquer empresa e, nesse caso, foi ainda
mais alarmante visto que, além conter pentagra-
mas e versiculos da biblia citando Sat3, os pares
de ténis contém sangue humano, algo ndo muito
habitual de se ver em sapatos.

Diante da exaustao de direitos, é inegavel a pos-
sibilidade, e até mesmo a concreta realizagcao de
readaptagdes de produtos, como no caso em tela,
de modelos de ténis. Porém, resta a duvida se, em
vista de ndo possuirem o aval da empresa criado-
ra do modelo, poderiam terceiros utilizar desses
como bem quiserem.

Levando em conta se tratar de uma customizacgao
de um modelo de ténis fabricado pela empresa
Nike, contendo, e até mesmo estando em desta-
gue na sua campanha de langamento, a sua logo-
tipo, fez com que o tema da protegdo a imagem
da marca ganhasse destaque.

Na quarta-feira, dia 31 de margo, um tribunal
distrital dos Estados Unidos, em Nova York,
aprovou o pedido da Nike de uma ordem de res-
tricao temporaria contra o MSCHF'. A empresa
tinha entrado em juizo com uma agao de vio-
lacdo de marca registrada e diluicdo contra o
coletivo de arte. Com isso, a ordem judicial de-
clara que a agéncia com sede em Brooklyn nao
pode cumprir nenhum pedido.

Os advogados da MSCHF alegam que a maio-
ria dos sapatos, mais de 600 (seiscentos) pares,
ja foram enviados para os consumidores, argu-
mento, este, que para eles torna as alegagdes
da Nike irrelevantes.

Entretanto, os representantes legais da Nike en-
fatizam que, mesmo que todos os pares ja ti-
vessem sido entregues aos seus respectivos
donos, ndo eliminaria o dano irreparavel causa-
do pelos sapatos.

Dessa forma, o caso langa questionamentos
fundamentais sobre os desafios ou limites do
uso de marcas, principalmente no mercado de
ténis, no qual é comum de se ver a readaptacao
e customizacgao por terceiros de diversos mode-
los de sapatos.

TLEWIS, Sophie. Nike gets restraining order against Lil NasX's "Satan Shoes", blocking ALL Sales. CBS News, 2.04.21. Publicado em: <https://www.

cbsnews.com/news/lil-nas-x-shoe-nike-restraining-order-lawsuit-mschf-satan/>. Acesso em: 03.04.21
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