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RESUMO


As garantias reais e pessoais constituem elementos importantes para o cumprimento das obrigações contraídas pelas partes. No entanto, pouco se fala sobre a possibilidade da utilização da propriedade intelectual como objeto de garantia, em especial, no que diz respeito ao Direito Autoral. Pretende o presente trabalho analisar como o direito português e brasileiro abordam o tema do penhor do Direito Autoral.
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ABSTRACT


The real and personal guarantees are important elements for the fulfillment of obligations by the parties. However, little is said about the possibility of the use of intellectual property as object, in particular with regard to Copyright. This work aims to analyze how the Portuguese and Brazilian law address the issue of the pledge of the Copyright Law.
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[bookmark: bookmark2]INTRODUÇÃO


O Direito Autoral tem tratamento especial nos diversos ordenamentos jurídicos no mundo, não sendo diferente a abordagem dada pela Lei brasileira e portuguesa. As características deste Instituto fazem com que ele apresente peculiaridades que vão desde sua inserção dentro do Direito Civil até a possibilidade de utilização de determinadas regras e princípios obrigacionais e reais para a solução de lacunas apresentadas pela lei ou pela interpretação do contrato de natureza autoral.
Neste ponto, reside a necessidade de identificar o problema da possibilidade ou não de se atribuir garantias com as criações protegidas pelo Direito Autoral. Existe também, um fator
[image: image]
	[bookmark: bookmark42]Bolsista da CAPES – Proc. nº 3109/12-7 (Pós-Doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa).
importante a ser observado no tema, que é a questão da existência de um único direito que apresenta um viés duplo, um de ordem pessoal ou moral e outro de ordem patrimonial ou econômico. E é sobre as prerrogativas patrimoniais que as questões atinentes as garantias pode atingir, eis que o Direito Autoral pode ser visto, sob o ponto de vista econômico como um ativo intangível onde o titular de direito tem o grande interesse de sua exploração econômica.
Tradicionalmente as garantias podem ser pessoais e reais2, porém existem garantias


pessoais típicas, tais como a fiança, o aval e garantias reais típicas, como a hipoteca, o penhor, apenas para citar alguns exemplos.
Ao se utilizar a expressão típica, está se dizendo que em contraposição existem as atípicas que igualmente apresentam a mesma função de garantir um negócio jurídico. As típicas estão previstas dentro do Código Civil, e são utilizadas de acordo com o cumprimento ou preenchimento dos requisitos impostos pela lei. As atípicas embora exerçam uma função de garantia estão, por vezes “disfarçadas” em outro negócio jurídico, e. g. em um contrato, que vai ter o mesmo objetivo que um penhor, uma hipoteca, uma fiança, etc.
Conforme destaca António Menezes Cordeiro, as “garantias reais ou direitos reais de garantia são permissões normativas de aproveitamento de coisas corpóreas, em termos de assegurar direitos de crédito”.3 No Código Civil Português encontram-se tipificadas as seguintes garantias reais típicas: a consignação de rendimentos, o penhor, a hipoteca, os privilégios creditórios e o direito de retenção.4
No Brasil, o Código Civil, no artigo 1.225, considera como Direitos Reais algumas garantias como é o caso do penhor, da hipoteca, da anticrese, porém, a exemplo do que ocorre no ordenamento jurídico, encontram-se outras garantias reais neste diploma legal, mas que não foram incluídas no rol do artigo citado, muito embora sejam direitos reais por se tratar de propriedade, é o caso da propriedade fiduciária e a reserva de domínio ou de propriedade. 5


1 – Penhor
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	[bookmark: bookmark43]Luís Manuel Teles de Menezes Leitão apresenta classificação mais detalhada, pois parte das garantia geral para as especiais e, dentro destas, subdivide-as em pessoais, reais, sobre direitos, sobre universalidades e atípicas. LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Garantia das obrigações. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 20- 22.

	[bookmark: bookmark44]MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de Direito Civil Português, 2º v.: Direito das Obrigações, 4º t.: cumprimento e não cumprimento, transmissão, modificação e extinção, garantias. Coimbra:Almedina, 2010, p. 543.

	[bookmark: bookmark45]Idem, ibidem.

	[bookmark: bookmark46]Artigo 1.225. São direitos reais:I - a propriedade; II - a superfície;III - as servidões; IV - o usufruto; V - o uso; VI - a habitação; VII - o direito do promitente comprador do imóvel; VIII - o penhor; IX - a hipoteca; X - a
anticrese. XI - a concessão de uso especial para fins de moradia; XII - a concessão de direito real de uso.


É oportuno observar que a palavra “penhor” apresenta significados diversos sob o ponto de vista coloquial e jurídico. Assim é que a palavra penhor apresenta diversos significados, pois como destaca Antunes Varela


a palavra penhor é usada, quer na linguagem corrente, quer no vocabulário técnico dos juristas, num tríplice sentido. Penhor é o direito de preferência conferido ao credor, tal como o artigo 666.º o descreve; mas penhor  é também a coisa (móvel) dada como garantia (loja de penhores, leilão de penhores, venda judicial do penhor, etc.); e penhor se chama ainda ao contrato que serve de fonte ao direito especial de garantia conferido ao credor.6


Esta visão tríplice também é apontada por António Menezes Cordeiro, apoiado em Luigi Lordi, segundo o qual a expressão designa “um direito real de garantia, o objecto desse direito real e o contrato fonte desse direito real”. 7
Para o presente estudo, interessa vê-lo como um direito real de garantia, situação em que “o penhor traduz a afectação jurídica de uma coisa corpórea móvel, em termos de satisfação de determinado direito de crédito” 8, conforme refere o mesmo autor.
Observe que o conceito dado pelo ilustre professor luso se refere a “coisa corpórea móvel”, portanto não inclui a coisa incorpórea dentro do direito real de garantia (penhor), o que acaba por refletir na indagação feita pelo mesmo: “pergunta-se se não haverá aqui uma hipótese  de  direito  real  sobre  coisas  incorpóreas,  ou,  mais  latamente,  de  direito  sobre
direito”.9


Tanto é assim que Luís Manuel Menezes Leitão destaca uma categoria específica, qual seja a das garantias especiais sobre direitos, onde “não ocorre a afectação de uma coisa em termos reais, mas antes de um direito de outra natureza, que pode inclusivamente ser um crédito, sendo esta uma situação distinta das garantias pessoais, uma vez que é o titular do direito que o oferece em garantia, não ocorrendo uma nova vinculação”. 10
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	[bookmark: bookmark50]Direitos Reais, p. 741.

	Idem.

	Direitos Reais, p. 753.

	[bookmark: bookmark51]Garantia das obrigações. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 21.
Vê-se que o autor afasta este espécie de penhor das garantias reais, porque parte do estudo do penhor de créditos que é o mais comum dentre os penhores de direitos, tendo em vista “não existir no penhor de créditos qualquer garantia real”.11
Interessante observar que para fundamentar seu entendimento busca a lição de António Menezes Cordeiro que sustenta, em resposta a pergunta acima transcrita, que “o penhor de créditos tem por objecto não um direito – ou uma coisa – mas uma prestação. Consequentemente não é direito real, nem penhor. A semelhança económica que apresenta com o penhor em sentido próprio justifica, contudo, que se fale em penhor de créditos(grifei)”. 12
Com a devida vênia, o referido autor na verdade defende que o chamado penhor de


créditos sequer é penhor, e, portanto, não poderia ser um Direito Real. Apesar de haver uma afinidade de entendimentos, a premissa utilizada por António Menezes Cordeiro é diversa da de Luís Manuel Teles de Menezes Leitão. Para o primeiro não há penhor e, portanto, não há que se falar em Direitos Reais, para o segundo existe penhor, mas este não é Direito Real, mas sim obrigacional.
Em verdade, é notória a existência de uma certa anomalia na aplicação plena do instituto do penhor nestes casos, tanto mais porque a legislação luso-brasileira prevêm expressamente que em caso de lacunas e, no que couber, aplica-se ao penhor de direitos às regras do penhor de coisas, que é Direito Real.
A verdade é que as legislações luso-brasileira admitem o penhor de direitos, inclusive Orlando Gomes adverte que “o penhor não recai apenas em coisas, mas também, em direitos. Ao lado dos bens móveis corpóreos, podem ser gravados com ônus pignoratício os bens incorpóreos, a se aceitar esta classificação dos bens”. 13


Vaz Serra dá uma especial atenção ao penhor de direitos14, analisando com parâmetros mais precisos, o penhor de crédito que é o mais usual e conhecido dentro do tema. O que dá a condição de garantia ao crédito é o fato deste apresentar valor econômico, e, o tipo
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	[bookmark: bookmark52]Luís Manuel Teles de Menezes Leitão apresenta classificação mais detalhada, pois parte das garantia geral para as especiais e, dentro destas, subdivide-as em pessoais, reais, sobre direitos, sobre universalidades e atípicas. LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Op. Cit., p. 20-22.

	[bookmark: bookmark53]António Menezes Cordeiro. Direitos Reais. Lisboa: Lex, 1979 , p. 754.

	[bookmark: bookmark54]GOMES, Orlando. Direitos Reais. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 354. Observe-se que a obra, apesar de  anterior ao Código Civil de 2002, apresenta o tema atualizado, uma vez que não houve alterações de redação do texto legal em relação ao Código Civil de 1916, neste particular.

	[bookmark: bookmark55]Neste sentido veja a obra de VAZ SERRA, Adriano Paes da Silva. Penhor – Penhor de coisas – Penhor de
direitos. Lisboa, 1956.
de garantia que mais se aproxima é o de penhor de direitos. Situação semelhante é o que ocorre no Direito Autoral.
Prova disto, é que Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, na obra Direito de Autor, não levanta estas questões, apenas informa que este é modalidade especial do penhor de direitos15, o que demonstra a dificuldade do tratamento da matéria do penhor de direitos e, em especial, de garantias no Direito Autoral.
É evidente que se trata de tema que suscita muitas discussões doutrinárias, por ser difícil incluir um fato jurídico dentro de um instituto que não condiz exatamente com todas as suas características.
Daí porque, nestes casos o jurista deve ser mais pragmático, sem deixar de ser preciso quanto as críticas. Neste sentido é a lição de Adriano Vaz Serra: “o penhor sobre direitos é já hoje admitido entre nós. É discutida a sua natureza jurídica (se é direito sobre direito, se direito sobre a coisa que é objecto do direito empenhado). A questão não tem interesse prático e não cabe à lei decidi-la. Só importa a esta reconhecer que a vida exige o penhor de direitos e regulá-lo”.16
Ademais  como  destaca  Antunes  Varela  “o  penhor  é  concebido  como  o  direito


conferido ao credor de se pagar do seu crédito, com preferência sobre os demais credores, pelo valor de certa coisa móvel” 17, sem qualquer reparo em relação a possibilidade de existência de penhor sobre coisas incorpóreas, como o penhor de direitos (e.g., créditos).
Vaz Serra igualmente adverte que “o penhor pode recair sobre coisas móveis ou sobre direitos(…). Atendendo às considerações feitas na exposição relativa às noções gerais sobre direitos reais de garantia, pode dizer-se que o penhor é um direito real de realização do valor de uma coisa móvel para garantia de um crédito” 18 e, portanto tem eficácia erga omnes.


O penhor pode ser constituído por contrato, sendo uma garantia que traz como vantagem a preferência que o credor tem sobre os demais. Observe-se, mais uma vez que Vaz Serra deixa clara esta situação ao afirmar que “pelo penhor constitui-se, sobre uma coisa
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	[bookmark: bookmark56]Assim dispõe o autor: “O penhor do conteúdo patrimonial do direito de autor encontra-se previsto no art. 46º, constituindo uma modalidade especial do penhor de direitos, regulado nos arts. 679º e ss. CC. Em consequência do penhor, o direito do credor pignoratício, em caso de execução, recairá especificamente sobre o dirieto ou direitos que o devedor tiver oferecido em garantia relativamente à obra ou obras indicadas (art. 46º, nº2), mas não são abrangidos pelo penhor os suportes materiais da obra (art. 46º, nº3)”. LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Direito Autoral. Coimbra: Almedina, 2011, p. 185.

	[bookmark: bookmark57]Ob. Cit., p. 5.

	[bookmark: bookmark58]Idem, p. 520.

	[bookmark: bookmark59]Ob. Cit., p. 5.
móvel (ou sobre um direito), a favor de um credor, para garantia do seu crédito, um direito real, que, entre outras vantagens, lhe confere preferência sobre os demais credores.” 19
António Menezes Cordeiro destaca que “o penhor é um direito exclusivo das coisas móveis” e tem as seguintes qualidades: “deve ser certa ou determinada, não pode ser susceptível de hipoteca e tem de ser apta ao comércio privado”. 20
Constitui, portanto, elemento fulcral desta garantia real o fato desta recair sobre coisa móvel, incluindo nesta os direitos de créditos e todos os demais direitos de cunho patrimonial que não estão sujeitos ao regime da hipoteca, como observa Antunes Varela21.
Oportuno destacar que alguns bens móveis estarão sujeitos à hipoteca e não ao penhor, tendo em vista a natureza da constituição de seu direito que depende de registro22, como é o caso dos automóveis, das embarcações e aviões. Observar-se que a figura do registro da coisa não constitui elemento essencial para que esta garantia de constitua, o registro é condição para a existência da garantia.
Por isto importante a distinção feita por Antunes Varela no sentido de que “há no entanto, que distinguir sempre entre o objecto do direito e o objecto da garantia do direito” 23. Esta observação serve não só para advertir que a forma de constituição de um direito sobre a coisa é diversa da forma de concretização da garantia sobre ela, bem como para reforçar as singularidades do penhor de coisas e do penhor de direitos, tão questionado.
Não se vai ater as questões dos diversos tipos de penhor, mas apenas àquele tipo que toca ao Direito Autoral, que, como se verá, é o penhor de direitos.
Vaz Serra de forma apropriada adverte que a matéria do penhor de direitos não “está muito completa” no Código Civil 24, dando como norte o disposto no artigo 679º que diz expressamente que as normas referentes ao penhor de coisas são aplicadas subsidiariamente ao penhor de direitos desde que não contrarie as disposições “relativas a este ou pela índole do mesmo penhor”.25
Retomando o entendimento de Vaz Serra, pode-se perceber que o tema exige uma solução dogmática e de ordem prática, o que se compartilha neste trabalho. Isto porque
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	[bookmark: bookmark64]Idem, p. 539.

	[bookmark: bookmark65]Ob. Cit., p. 510 e ob. Cit., p. 537, respectivamente.

	[bookmark: bookmark66]Ob. Cit., p. 6.


embora se sustente que a natureza jurídica do Direito Autoral é proprietária, tratado como um bem móvel, o fato é que não se pode deixar de observar que a obra, por ser imaterial e se separar do seu suporte (material ou imaterial), não consegue alcançar todos os requisitos necessários para tanto, tais como a inexistência da posse, peculiaridade atribuída aos bens corpóreos.
No entanto o seu conteúdo patrimonial apresenta a característica da transmissibilidade, que é objeto do artigo 678ª do Código Civil, razão pela qual a doutrina estuda o penhor de Direito Autoral na modalidade de direitos e, não no de coisas. Observando sempre, que há aplicação subsidiária das regras destas sobre aquelas no que couber.
No Brasil, o sistema é praticamente idêntico e também dispõe sobre o penhor de coisas e de direitos, além dos demais.


	Penhor de direitos do conteúdo patrimonial autoral em Portugal


O Código de Direito Autor e Direitos Conexos português disciplina a matéria no capítulo V, intitulado, “Transmissão e oneração do conteúdo patrimonial do Direito de Autor”, nos artigos 40º até 53º.
Oportuno advertir, que embora a tutela jurídica dos programas de computadores não esteja prevista no referido Código26, existe a aplicação subsidiária, como pequenas ressalvas no que diz respeito a não aplicação dos artigos 41º a 43º do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos. Estes artigos referem-se ao regime de autorização, limites da transmissão e da oneração e transmissão ou oneração parciais.
No capítulo V do CDADC não existe uma uniformização do termo que se traduz em “conteúdo patrimonial” do Direito Autoral, pois são utilizadas diversas expressões que acabam por ter o mesmo significado. Mas apesar da “imprecisão terminológica”27é possível deduzir que se está a falar das prerrogativas patrimoniais, com base na leitura e interpretação
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[bookmark: bookmark67]26 O Decreto-Lei nº 252/94 dispõe no artigo 1º/2 que “Aos programas de computador que tiverem carácter criativo é atribuída protecção análoga à conferida às obras literárias” e o artigo 11º prevê que “1 - Os negócios relativos a direitos sobre programas de computador são disciplinados pelas regras gerais dos contratos e pelas disposições dos contratos típicos em que se integram ou com que ofereçam maior analogia. 2 - São aplicáveis a estes negócios as disposições dos artigos 40.º, 45.º a 51.º e 55.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.3 - As estipulações contratuais são sempre entendidas de maneira conforme à boa fé e com o âmbito justificado pelas finalidades do contrato”. Para maiores detalhes da matéria ver VIEIRA, José Alberto C. A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor. Lisboa: Lex, 2005.
[bookmark: bookmark68]27  Expressão utilizada por REBELLO, Luiz Francisco. Introdução ao Direito de Autor v. I. Lisboa: sociedade Portuguesa de Autores, Publicações Dom Quixote, 1994, p. 145.
dos artigos 40º a 53º. Da mesma forma que a lei não foi precisa no uso uniforme das palavras, utilizar-se-á aqui várias expressões.
Na primeira parte do referido capítulo há previsão quanto às regras de transmissão das prerrogativas patrimoniais e na segunda às de oneração desta faculdade, tais como o usufruto, o penhor, o arresto e a penhora. A metodologia utilizada pelo legislador é pertinente, tendo em vista que se aplica à oneração, no que couber, as regras de transmissão das prerrogativas patrimoniais, pois como bem observa Luiz Francisco Rebello


as imposições, restrições, proibições e faculdades constantes dos artigos 42º, 43º, 48º e 49º são comuns às duas figuras. Mas os artigos 45º, 46º, 47º e 50º contêm algumas disposições específicas acerca de determinadas formas de onerações de direito de autor: o usufruto, o penhor, o arresto e a penhora, das quais expressamente se diz que ele pode ser objecto.28


Como se pode perceber, o Direito Autoral admite o uso de figuras típicas dos Direitos Reais, em que pese haver na doutrina uma divergência acerca de sua natureza jurídica proprietária. José de Oliveira Ascensão, igualmente, faz esta observação, sem olvidar de afirmar que isto não implica a assunção destes como tais, e, explica que


ao formar-se o ramo do Direito de Autor, ainda por cima sob a égide da teoria da propriedade literária, artística e científica, os esquemas do Direito das Coisas foram naturalmente acolhidos. Passou a ver-se na formação de direitos derivados do direito de autor um desmembramento deste direito: uma parcela do conteúdo deste cindir-se-ia e passaria para o adquirente29.


A legislação portuguesa absorveu as regras dos Direitos Reais no Direito Autoral, seja por pragmatismo ou por convicção da natureza proprietária. O que importa é que dogmaticamente está a se falar de um bem móvel que está sob a égide de determinados tipos reais, incluindo, os de garantia.
Daí porque autores clássicos, citados por Vaz Serra30, já mencionavam a possibilidade


do penhor de Direito Autor, dando inclusive contornos acerca da formalidade exigida para
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[bookmark: bookmark71]30A este respeito, em nota de rodapé nº 113, Vaz Serra menciona:”ver, por exemplo, G. Moreira, nº 117, 118, 120; Paulo Cunha, Garantias, nº 141. No nosso direito, o autor ou proprietário de uma obra literária ou artística
pode dar em penhor os seus direitos (Decreto nº 13.725, de 3 de Junho de 1927, artº 101º). No caso de penhor da
propriedade intelectual, é necessário registo (Decreto cit., artº, 105º, nº 2, e 106º). Sobre a propriedade industrial ver o Código. /113-a). Para Wolff, parágrafo 176º, I, o direito de penhor sobre um direito tem o mesmo caráter que o direito por le onerado: o direito de penhor sobre um crédito em si; um direito de penhor sobre uma acção é um direito de sócio; o que recai sobre uma patente é um direito sobre bens imateriais, etc.”. Ob. Cit., p. 509. Em que pese a lembrança destes autores, ainda é muito difícil encontrar na doutrina especializada um estudo
tanto, motivo pelo qual analisar-se-ão sucintamente as normas de transmissão do conteúdo patrimonial do Direito Autoral, pois a forma e os requisitos do negócio autoral são aplicadas às onerações.
O  artigo  42º  do  CDADC31   deixa  claro  que  não  é  possível  haver  transmissão  ou


oneração das prerrogativas morais do autor, dadas as características destas. O que é condizente com a teoria dualista do Direito Autoral adotada por Portugal.
Já os artigos 43º e 44º dispõe sobre a transmissão parcial e total do conteúdo patrimonial do Direito Autoral. O princípio basilar que rege a transmissão desta prerrogativa é a de que como existem várias modalidades de exploração econômica de uma obra, é possível que a transmissão e a oneração se dê por modalidades específicas ou em sua totalidade, dentro dos termos da lei.
O artigo 43ºdo CDADC32, que fala sobre a transmissão e oneração parcial do conteúdo


patrimonial do Direito Autoral, apresenta requisitos específicos para a validade deste contrato. Este deve ser escrito, com as assinaturas devidamente reconhecidas pelo notário, devendo constar obrigatoriamente o lugar, o tempo da utilização das modalidades específicas de utilização da obra, bem como o preço, se esta for onerosa. Se não houver uma estipulação de duração da transmissão ou da oneração por serem transitórias, a lei determina que o prazo máximo é de 25 anos, em geral, e 10 anos para as obras de arte aplicada e de fotografia. De qualquer forma ocorre a caducidade, se a obra, transmitida ou onerada parcialmente não for utilizada em 7 anos.


A transmissão ou oneração total do conteúdo patrimonial do Direito Autoral está prevista no artigo 44º do CDADC.33 Sua admissibilidade exige maiores formalidades, tendo em vista que o autor e/ou titular de direito perde o controle patrimonial sobre a obra, em
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No título devem determinar-se as faculdades que são objecto de disposição e as condições de exercício, designadamente quanto ao tempo e quanto ao lugar e, se o negócio for oneroso, quanto ao preço. 4. Se a transmissão ou oneração forem transitórias e não se tiver estabelecido duração, resume-se que a vigência máxima é de vinte e cinco anos em geral e de dez anos nos casos de obra fotográfica ou de arte aplicada. 5. O exclusivo outorgado caduca, porém, se, decorrido o prazo de sete anos, a obra não tiver sido utilizada.

	[bookmark: bookmark74]Artigo 44º – A transmissão total e definitiva do conteúdo patrimonial do direito de autor só pode ser efectuada por escritura pública, com identificação da obra e indicação do preço respectivo, sob pena de nulidade”.
definitivo. Por isto a lei exige que o negócio seja feito por escritura pública que contenha o preço e a identificação da obra.
Estas regras são transportadas para o penhor do conteúdo patrimonial do Direito Autoral, no entanto, não indica a lei qual a modalidade de penhor a que está sujeito, se penhor de coisas ou de direitos. E é de suma importância esta determinação, porque no caso de incumprimento da obrigação garantida pela obra, as regras aplicadas são as constantes ao penhor do Código Civil.
O artigo 46º do CDADC34  dispõe apenas que é possível dar o conteúdo patrimonial


como garantia, qual seja, o penhor, que em caso de incumprimento, estará sujeito à execução que recairá sobre a obra (total) ou sobre as modalidades de uso (parcial) constantes no contrato e, que o credor pignoratício não adquire nenhum direito sobre o suporte material da obra35.
A escassa doutrina aborda a matéria como sendo uma espécie de penhor de direitos, sem prestar maiores esclarecimentos. Mas se a própria legislação utiliza institutos típicos dos Direitos Reais, porque se fala em penhor de direitos e não em coisas?
A razão é simples, como não existe posse no Direito Autoral, não é possível ocorrer o desapossamento que, via de regra, é requisito necessário para o penhor de coisas, como se viu no item acima. Já o penhor de direitos tem como fundamento a possibilidade de transmissão do bem e publicidade da garantia realizada através do registro.
Ora, a propriedade autoral, no que diz respeito as prerrogativas patrimoniais, é suscetível de transmissão, desde que atendidas as formalidades previstas em lei, razão pela qual a modalidade do penhor de direitos é a que mais de adequa no Direito Autoral. A presente consideração é importante, porque mutatis mutantis, pode ocorrer a aplicação subsidiária das regras do penhor de coisas previstas no Código Civil.
Da pesquisa realizada pode-se dizer que apenas Luiz Francisco Rebello36  dedicou-se


mais detalhadamente ao tema, embora timidamente. Assim, menciona que o penhor de Direito
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	[bookmark: bookmark75]Artigo 46º - 1. O conteúdo patrimonial do direito de autor pode ser dado em penhor. 2. Em caso de execução, recairá especificamente sobre o direito ou direitos que o devedor tiver oferecido em garantia relativamente à obra ou obras indicadas. 3. O credor pignoratício não adquire quaisquer direitos quanto aos suportes materiais da obra.


[bookmark: bookmark76]35A distinção entre corpus mysticum e corpus mechanicum é fundamental no direito de autora, pois até pouco tempo atrás, antes da informatização, as obras estavam, via de regra dentro de um porte material, por exemplo
um livro (corpus mechanicum - corpóreo) e a obra literária nela contida (corpus mysticum - incorpóreo). Na
verdade a ressalva feita pela lei reforça o já disposto no artigo 10º do CDADC, nos seguintes termos: “1. O direito de autor sobre a obra como coisa incorpórea é independente do direito de propriedade sobre as coisas materiais que sirvam de suporte à sua fixação ou comunicação. 2. O fabricante e o adquirente dos suportes referidos no número anterior não gozam de quaisquer poderes compreendidos no direito de autor”.
[bookmark: bookmark77]36 Ob.cit., p. 95.
Autoral está sujeito às regras dos artigos 666º a 685º do Código Civil, sendo que aplica-se em primeiro plano as normas relativas ao penhor de direitos, ou seja, as reguladas pelo artigo 679º e seguintes.
Nos termos do artigo 215º do CDADC37  o penhor do conteúdo patrimonial do autor


está sujeito ao registro. Quando se tratar se penhor sobre modalidades de utilização do conteúdo patrimonial do autor a lei exige contrato escrito, com as assinaturas devidamente reconhecidas notarialmente, nos termos do artigo 43º/2, já quando se tratar de penhor sobre a integralidade das prerrogativas patrimoniais é necessário a escritura pública nos termos do citado artigo 44º do CDADC.
Se a obrigação não for cumprida e o credor tiver que se valer da garantia do Direito Autoral, a execução do penhor se dará nos termos dos artigos 675º do Código Civil.38
Como os artigos 1008º a 1012º do Código de Processo Civil, que tratavam sobre a venda e adjudicação do penhor foram revogados, o único dispositivo restante que poderia ser empregado no penhor de direitos autorais é o artigo 1013º do Código de Processo Civil39.
Contudo este último apresenta uma situação de difícil superação prática, pois se trata da possibilidade da venda antecipada do penhor, o que não se coaduna perfeitamente dentro dos moldes do penhor de direitos, embora não exista óbice no uso do referido dispositivo.
Somente pode-se imaginar a ocorrência do referido dispositivo em caso de manifestos atos de má-fé do autor/devedor, tais como a tentativa da transferência total do conteúdo patrimonial a terceiro, onde o credor possui o penhor de uma modalidade de uso específico da obra, perdendo o credor, em princípio, a garantia. Trata-se de mero exemplo que como se pode constatar apresenta grandes dificuldades probatórias e possibilidades de empregos de


[image: image]
[bookmark: bookmark78]37Artigo 215º - 1- Estão sujeito a registo: a) Os factos que importem constituição, transmissão, oneração, alienação, modificação ou extinção do direito de autor; b) O nome literário ou artístico; c) O título de obra ainda não publicada; d) A penhora e o arresto sobre o direito de autor; e) O mandato nos termos do artigo 74º. 2 – São igualmente objecto de registo: a) As acções que tenham por fim principal ou acessório a constituição, o reconhecimento, a modificação ou a extinção do direito de autor; b) As acções que tenham por fim principal ou acessório a reforma, a declaração de nulidade ou a anulação de um registo ou do seu cancelamento; c) As respectivas decisões finais, logo que transitem em julgado (grifei).
[bookmark: bookmark79]38Artigo 675º - 1. Vencida a obrigação, adquire o credor o direito de se pagar pelo produto da venda executiva da coisa  empenhada,  podendo  a  venda  ser  feita  extraprocessualmente,  se  as  partes  assim  o  tiverem
convencionado. 2. É lícito aos interessados convencionar que a coisa empenhada seja adjudicada ao credor
pelo valor que o tribunal fixar.
[bookmark: bookmark80]39Artigo 1013º - 1. Se for requerida autorização para a venda antecipada, por fundado receio de perda ou deterioração da coisa empenhada, são citados para contestar, no prazo de 10 dias, o credor, o devedor e o dono
da coisa, que não sejam requerentes, e em seguida o tribunal decidirá, precedendo as diligências convenientes.
2. Se for ordenado o depósito do preço, ficará esta à ordem do tribunal, para ser levantado depois de vencida a obrigação. 3. Enquanto a venda não for efectuada, o autor do penhor pode oferecer em substituição outra garantia real, cuja idoneidade será logo apreciada, suspendendo-se entretanto a venda..
medidas judiciais acautelatórias para que a obra dada em garantia não passe para titular de direito diverso que constituiu o penhor.
Resta, por fim, questionar acerca da possibilidade do penhor sobre obras futuras, tendo em vista que, a rigor, o penhor não pode recair sobre coisas futuras. Como adverte Vaz Serra40, este pressupõe a entrega da coisa, e, se o penhor tem por objeto coisas futuras, a entrega é impossível. Mas aqui a regra é direcionada ao penhor de coisas e não de direitos, e é fato que no Direito Autoral, é viável a transmissão antecipada do conteúdo patrimonial do Direito Autoral, desde que atendidas determinadas condições.
O artigo 48º do CDADC41 considera que a transmissão e a oneração das prerrogativas patrimoniais do autor sobre uma obra futura somente podem abranger àquelas que o autor vier a produzir dentro do prazo máximo de 10 anos, ainda que o contrato versar prazo superior. Se o prazo for superior a 10 anos, por exemplo 15 anos, a prazo será reduzido para 10 anos e o preço estipulado para 15 anos também será reduzido proporcionalmente a 10 anos. O que existe é a proibição de transmissão ou de oneração de obras futuras sem prazo contratual estipulado. Sendo assim, pode-se falar em penhor de direitos sobre o conteúdo patrimonial de obras futuras no Direito Autoral.



	Penhor de direitos do conteúdo patrimonial autoral no Brasil





O Direito brasileiro praticamente não fala sobre a possibilidade de garantia ou oneração no direito autoral, nem na lei autoral, nem no Código Civil, nem no Código de Processo Civil e nem mesmo nos projeto de reforma do CPC e no anteprojeto de Lei autoral.
Com esforço e pesquisa é possível vislumbrar que da mesma forma que a legislação portuguesa absorveu as regras dos Direitos Reais no Direito Autoral, o Brasil também o fez, basta rever a regra constante no inciso VIII do artigo 1.255 do Código Civil que considera o penhor como um Direito Real.


E, repete-se, não importa saber se foi por questões pragmáticas ou por convicção da natureza proprietária do Direito Autoral, o que vale é ter em mente que dogmaticamente se está a falar de um bem móvel sujeito a determinados tipos reais, incluindo, os de garantia.
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[bookmark: bookmark81]40Ob. Cit., p. 59.
[bookmark: bookmark82]41Artigo 48º - 1. A transmissão ou oneração do direito de autor sobre obra futura só pode abranger as que o autor vier a produzir no prazo máximo de dez anos. 2. Se o contrato visar obras produzidas em prazo mais dilatado,
considerar-se-á  reduzido  aos  limites  do  número  anterior,  diminuindo  proporcionalmente  a  remuneração
estipulada. 3. É nulo o contrato de transmissão de obras futuras sem prazo limitado.
Embora não exista norma dispondo sobre a possibilidade do penhor do conteúdo patrimonial autoral no ordenamento brasileiro, ainda assim é possível encontrar fundamento para a sua ocorrência e utilização. Basta seguir as pistas dadas pela legislação portuguesa que não só admite esta garantia (penhor) como também a trata como espécie de penhor de direitos.
Pontes de Miranda, já no seu Tratado de Direito Privado, escrito sob a égide do Código Civil de 1916, que inicialmente continha dispositivos relativos a proteção do Direito Autoral, já preceituava a possibilidade do conteúdo patrimonial ser dado como garantia, na modalidade de penhor:
	ADMISSIBILIDADE – O bem intelectual é suscetível de penhor. Tudo se passa à semelhança do penhor de bens corpóreos. A forma escrita é exigida. Tem-se de dizer, precisamente, o valor do débito e qual o bem incorpóreo, a obra, que se empenha. Em consequência, nada obsta a que o titular do direito de propriedade sobre o original (bem corpóreo) o empenhe e o titular do direito autoral de exploração (bem incorpóreo) o empenhe, a outrem, ou à mesma pessoa. Nem a que, sendo o mesmo o titular de um e de outro direito, os empenhe à mesma pessoa ou a pessoas diferentes.42




Rafael Menezes ao comentar o artigo 1.451 do Código Civil alerta que o penhor de direitos “incide sobre o direito autoral ou sobre um cheque ou uma nota promissória. Então o proprietário intelectual de obra autoral pode empenhá-la, afinal o direito do autor, embora incorpóreo, também integra o património das pessoas. E tudo o que é alienável é empenhável”.43 Abrange o penhor de direitos não só o conteúdo patrimonial do autor, como também aqueles que foram considerados ativos intangíveis incorporados ao património da empresa.
Assim sendo, o artigo 1451 do Código Civil dispõe que “podem ser objeto de penhor direitos, suscetíveis de cessão, sobre coisas móveis”. Ora as prerrogativas patrimoniais do Direito Autoral estão sujeitas à cessão, dentre outras modalidades de transferência, logo podem ser dados em garantia.
Além das disposições comuns à hipoteca e a anticrese, previstas nos artigos 1.419 a


1.430 do Código Civil, o penhor apresenta suas características e modalidades previstas nos artigos 1.431 a 1.472.
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[bookmark: bookmark83]42 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. $ 1.895. penhor e $ 1.896 Constringibilidade. 43MENEZES,  Rafael.  Penhor  de  Direitos.  In:  http://www.rafaeldemenezes.adv.br/reaiscoisa/aula14.htm, Capturado em 12.06.2012.[bookmark: bookmark84]‌
Os artigos 1.451 a 1.460 do Código Civil dispõem sobre as regras a serem aplicadas no caso do penhor de direitos, no entanto, a maioria das normas estão direcionadas para os penhores de direitos de crédito e de títulos de crédito.
No que tange ao penhor do conteúdo patrimonial do Direito de Autor este é constituído através de instrumento público ou particular devidamente registrado no Cartório de Títulos e documentos, devendo o titular do direito empenhado entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios deste direito, exceto se este tiver interesse legítimo em conservá-lo, nos termos do artigo 1.452 e parágrafo único do Código Civil44.
Aqui já é possível identificar uma das dificuldades do penhor no Direito Autoral: “entrega dos documentos comprobatórios”. Isto porque a proteção autoral se dá independente de qualquer registro ou formalidade, o que implica possibilidade da inexistência de tais documentos. E se, por cautela se fizer alguma espécie de registro que se configure num documento ele, por si só, não confere de forma absoluta a autoria e titularidade sobre a obra, mas isto será objeto de estudo posterior. Outro aspecto é que a lei civil não fala o que é “interesse legítimo”, deixando assim uma margem para interpretação.
De qualquer forma vale lembrar a regra de, em caso de lacuna e no que couber, o penhor de direitos pode utilizar subsidiariamente dos dispositivos referentes ao penhor de coisas.
Feitas as considerações acerca da admissibilidade do penhor do conteúdo patrimonial do autor no ordenamento jurídico, é importante verificar sucintamente as regras de transmissão do conteúdo patrimonial do Direito Autoral, pois a forma e os requisitos do negócio autoral são aplicadas às onerações, tal como ocorre no direito luso.
Admite-se a transmissão total e parcial das prerrogativas patrimoniais do Direito Autoral, seja por cessão, licença, concessão ou outros meios admitidos pela Lei. As prerrogativas morais não são sucetíveis de transmissão. Quando se tratar de transmissão total, esta deve ser por escrito. No caso de não haver estipulação expressa a respeito do prazo de duração este valerá no máximo por 5 anos. Se não houver disposição em contrário a validade do contrato se dá apenas no território aonde o mesmo foi firmado. Quando se tratar de transmissão parcial, deve constar no contrato qual ou quais as modalidades de uso que estão sendo objeto da negociação. Em caso de silêncio presume-se que este foi firmado apenas para a modalidade essencial para o cumprimento da finalidade do contrato, de qualquer forma, não
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[bookmark: bookmark85]44Art. 1.452. Constitui-se o penhor de direito mediante instrumento público ou particular, registrado no Registro de Títulos e Documentos. Parágrafo único. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los.
pode existir estipulações para modalidades futuras, inexistentes à época do contrato, nos termos do artigo 49 da Lei 9.610/98.45
A cessão total ou parcial presume-se onerosa. Deve ser feita através de contrato escrito onde conste o seu objeto, tempo, ligar e preço, podendo ser averbado na margem do registro da Biblioteca Nacional, se a obra estiver registrada, ou, em não estando, deve ser realizado o registro no Cartório de Títulos e Documentos., nos termos do artigo 50 da Lei autoral.46.
Por fim é possível afirmar a admissibilidade do penhor do conteúdo patrimonial sobre obras futuras, desde que o prazo não ultrapasse 5 anos. Se no contrato constar prazo indeterminado ou superior, entende-se que prevalece o prazo legal de 5 anos, havendo a redução do prazo com a devida diminuição proporcional do preço, conforme dispõe o artigo 51 e parágrafo único. 47


2 - Dificuldades de se utilizar o penhor no Direito Autoral


No item anterior já se pôde verificar que o penhor no Direito Autoral implica algumas dificuldades. Estas, por sua vez, são inquietações que estão presentes na abordagem feita pelos poucos doutrinadores que estudam a matéria. É o caso de Denis Borges Barbosa que já afirmava que “a utilização de bens como garantidores de obrigação tem problemas que se caracterizam por três aspectos: a) O bem é suscetível de garantia (penhor)? B) O bem é suscetível de execução (penhora)? C) Há uma estrutura de registro do ônus (penhor e penhora)?”
[image: image]
	[bookmark: bookmark86]Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei; II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita; III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos; IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário; V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato; VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato.

	[bookmark: bookmark87]Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa. § 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, ou, não estando a obra


registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos. § 2º Constarão do
instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.
[bookmark: bookmark88]47Art. 51. A cessão dos direitos de autor  sobre obras futuras abrangerá, no  máximo, o período de cinco anos.Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que indeterminado ou superior, diminuindo-se,
na devida proporção, o preço estipulado.


Estas primeiras indagações, de certa forma, já foram respondidas ao longo do trabalho, mas é fundamental aprofundar algumas singularidades desta problemática, pois a garantia de uma obrigação só tem sentido se ela for forte o suficiente para evitar a necessidade de um reforço ou até mesmo uma alteração do bem que foi dado em garantia.
O penhor é uma garantia típica no Direito Autoral luso-brasileiro, mas o grande problema de dar o conteúdo patrimonial em garantia é a questão da posse, tendo em vista que uma das condições do penhor é o desapossamento.
Vaz Serra já mencionava que “a entrega é constituída pelo facto de dar ao credor a posse imediata do penhor, não bastando a posse mediata. Já aquela implica o desapossamento material do empenhador, indispensável para a publicidade do penhor e para a segurança do credor” 48.
Desta forma, como destaca José de Oliveira Ascensão, a “perda da disponibilidade material da coisa dada em penhor” é que constitui seu elemento essencial, “esse elemento não é apenas um aspecto do facto constitutivo, é um verdadeiro elemento de existência, e portanto o penhor extingue-se quando ele cessa”.49
Ora, o Direito Autoral, como em geral, a propriedade intelectual, é desprovida de posse, então como se falar em desapossamento nestes tipos de criações? Evidente que o legislador luso-brasileiro não está falando da perda da posse da obra, até porque no penhor de direitos o que se tem são documentos.
Resta saber de qual documento se está a falar no penhor do conteúdo patrimonial do autor, uma vez que a existência da obra independe de qualquer registro, formalidade e documento. A questão, então, resume-se em saber se é necessário formalizar o contrato nos termos das transmissões do direito autoral para que haja penhor?
Luís Manuel Teles Menezes de Leitão fala da possibilidade de penhor com ou sem desapossamento sendo interessante verificar que a perda da posse está atrelada situações onde a impossibilidade do uso do bem pelo devedor são dispensáveis em determinado período. 50
Assim dispõe o autor acima citado que “essa especialidade de o penhor implicar a subtracção da posse da coisa ao seu titular leva a que este desempenhe uma função económica específica como garantia, sendo especialmente utilizada em bens de que o devedor não carece


[image: image]
	[bookmark: bookmark89]Ob. cit, p. 91.

	[bookmark: bookmark90]ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil - Reais. 5º ed. Coimbra:Coimbra editora, 2012, p.552.

	[bookmark: bookmark91]Direitos Reais, p. 448.
para fins comerciais ou industriais e que pode dispensar por um certo período, como bens de luxo, jóias e metais preciosos”.51
Observa-se assim que o penhor de coisas incide sobre bens cujo desapossamento não afetam o dia-a-dia do devedor, e, portanto nas outras espécies de penhor pode haver situações em que não há a perda da posse, até por disposição legal, como é o caso do Direito Autoral. A única exigência da lei é que ocorra a formalização, dentro dos termos da lei (escritura pública ou instrumento público ou privado, com assinaturas reconhecidas por via notarial) do penhor, tal como se exige para a transmissão do conteúdo patrimonial.
Neste sentido Luís Manuel Teles Menezes de Leitão pondera que “estão porém, contempladas legalmente situações especiais em que se verifica um penhor sem desapossamento” e cita como exemplo o caso especial do penhor mercantil, destacando que “para além deste caso especial encontram-se ainda previstas em lei especial certas modalidades particulares de penhor de direitos que dispensam o desapossamento, admitindo outras formas de publicidade, como por exemplo o registo. Estão nestas condições, designadamente o penhor de participações sociais (art. 23.º, nº 3 e 4 CSC), o penhor de valores mobiliários (art. 81.º e 103.º CVM) e o penhor de conteúdo patrimonial  dos direitos  de  autor  (art.  46.º,  n.º  1,  CDADC  e  215.º,  nº  1  a)  da  Lei  45/85,  de  7  de
Setembro)”(grifei).52


De qualquer forma, em não existindo o desapossamento o penhor se torna mais frágil, em especial quando se imagina a possibilidade de penhor de uma modalidade de uso do conteúdo patrimonial do autor, isto porque este titular permanece com a possibilidade de negociar ou até de onerar as outras modalidades existentes.
Talvez a maior dificuldade para dar em garantia um bem imaterial seja a estipulação correta do valor deste bem. Embora existam cálculos matemáticos para fazer esta apuração, a verdade é que no decurso do tempo entre a constituição da garantia e na execução da mesma, em caso de descumprimento, a obra pode ter valorizado ou depreciado.
Este aspecto, sem dúvida gera suspeitas e insegurança ao garantidor, muito mais que ao devedor, em especial se houver uma depreciação no valor. Obviamente que aqui se poderia evocar o princípio da autonomia da vontade, mas igualmente, conforme a situação, também se poderia invocar alterações supervenientes ao contrato. Há uma complexidade entorno deste problema.
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A própria possibilidade que a lei luso-brasileira confere de dar em penhor a totalidade ou modalidades de uso do conteúdo patrimonial é um entrave se o contrato não for bem delimitado. Ademais, como se sabe quem pode dar em garantia o conteúdo patrimonial do direito autoral é o titular de direito, que pode ser também o autor, ou não. Portanto, ressalvas relativas a quem é o autor, se este é o titular ou não é fundamental, os valores, a duração desta garantia devem estar expressos.
Quando o penhor se dá sob todo o conteúdo patrimonial não há maiores problemas, eis que se equipara a uma transferência total, a uma cessão total de direitos, mas quando se fala de modalidades os cuidados devem ser maiores, porque pode acabar existindo dois ou mais titulares de direito sob a mesma obra, mas para usos diversos. E isto pode enfraquecer a
garantia dada. Veja   que   no   Brasil   o   artigo   31   da   lei   9.610/9853    vislumbra-se   esta


possibilidade, tal qual o faz o artigo 67º e 68º do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos54.
Em verdade pode-se falar numa garantia mais forte quando incide sobre a totalidade da criação intelectual, e, ainda assim pode estar sujeita a limitações advindas do exercício das prerrogativas morais do autor, que são intransferíveis e impenhoráveis.
Basta lembrar que na lei brasileira, no artigo 2455, existe a possibilidade do autor


retirar  a obra de  circulação,  arrepender-se,  e  a  lei  portuguesa,  no  artigo  62º56   apresenta dispositivo semelhante. Então imagine-se a situação em que a obra foi dada em penhor e, de
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	[bookmark: bookmark94]Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais.

	[bookmark: bookmark95]Artigo “67º - Fruição e utilização 1 – O autor tem o direito exclusivo de fruir e utilizar a obra, no todo ou em parte,  no  que  se  compreendem,  nomeadamente,  as  faculdades  de  a  divulgar,  publicar  e  explorar
economicamente por  qualquer  forma,  directa  ou indirectamente,  nos limites da  lei.  2- A  garantia  das
vantagens patrimoniais resultantes dessa exploração constitui, do ponto de vista económico, o objecto fundamental da protecção legal”. Artigo 68º - formas de utilização 1 – A exploração e, em geral, a utilização da obra podem fazer-se, segundo a sua espécie e natureza, por qualquer dos modos actualmente conhecidos ou que de futuro o venham a ser. 2- Assiste ao autor, entre outros, o direito exclusivo de fazer ou autorizar, por si ou pelos seus representantes: (…) 3 – Pertence em exclusivo ao titular do direito de autor a faculdade de escolher livremente os processos e as condições de utilização e exploração da obra. 4 – as diversas formas de utilização da obra são independentes umas das outras e a adopção de qualquer delas pelo autor ou pessoa habilitada não prejudica a adopção das restantes pelo autor ou terceiros”.

	[bookmark: bookmark96]Artigo 24 dispõe que: “são direitos morais do autor: (…) VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua
reputação e imagem. § 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros,
quando couberem.

	[bookmark: bookmark97]Artigo 62º que “O autor de obra divulgada poderá retirá-la a todo o tempo da circulação e fazer cessar a respectiva utilização, sejam quais forem as modalidades desta, contanto que tenha razões morais atendíveis,
mas deverá indemnizar os interessados pelos prejuízos que a retirada lhes causar.
repente, o autor se arrepende e faz valer o seu direito de arrependimento, como fica a garantia do credor?


Em ambos os casos a lei obriga indenizar ao titular, ou no caso, o credor pelos prejuízos causados, mas a apuração destes prejuízos implica mais prejuízos ao credor, de tempo e dinheiro, para além de descaracterizar o pragmatismo da existência de uma garantia.
O credor exige a garantia porque vê nela um meio fácil para obter a satisfação do seu crédito sem a necessidade de medidas executivas e judiciais, por outro lado o devedor dá em garantia um bem para evitar que o credor use medidas executivas e judiciais para buscar a satisfação do seu crédito no seu património, ao invés de ir diretamente ao bem indicado pelo devedor.
Para reforçar esta idéia, mesmo no plano da execução de uma obrigação, o Direito português consagrou o artigo 61º57 que não deixa dúvidas quanto a intenção de preservar o direito moral do autor.
Ainda, para mencionar mais uma prerrogativa pessoal, no que diz respeito ao direito de modificação que decorre do direito à integridade da obra vale lembrar que no caso de transmissão da obra, quer por autorização, licença ou cessão, o direito de modificação da obra estará reservado ao autor por ocasião de uma nova edição desta.
Trata-se de um problema incontornável, pois o autor sempre pode se valer das prerrogativas morais e isto pode limitar o conteúdo patrimonial oferecido em garantia. A única opção é inserir previamente no contrato de penhor cláusula expressa que fixe um valor certo ou outro bem para o caso de eventual exercício das prerrogativas morais a título indenizatório.
Por fim, de todos os problemas acima apontados, pode-se dizer que o problema da certeza da autoria e integridade da obra são os mais complicados, porque a Lei autoral luso-
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	[bookmark: bookmark98]Artigo 61º - Direitos morais no caso de penhora 1 – Se o arrematante do direito de autor sobre obra penhorada e publicada promover a publicação desta, o direito de revisão das provas e correcção da obra e, em geral, os direitos morais não são afectados. 2- Se na hipótese prevista no número anterior, o autor retiver as provas sem justificação por prazo superior a 60 dias, a impressão poderá prosseguir sem a sua revisão”. Lembrar que o artigo 50º fala da possibilidade de se executar obras incompletas: “artigo 50º - penhora e arresto de obra inédita ou incompleta 1 – Quando incompletos, são isentos de penhora e arresto, salvo oferecimento ou consentimento do autor, manuscritos inéditos esboços, desenhos, telas ou esculturas, tenham ou  não assinatura. 2 – Se, porém, o autor tiver revelado por actos inequívocos o seu propósito de divulgar ou publicar os trabalhos referidos, pode o credor obter penhora ou arresto sobre o correspondente direito de autor”.
brasileira não exige para a proteção jurídica da obra e do autor qualquer espécie de formalidade.
Esta regra está presente em todos os países que são signatários da Convenção de Berna. No entanto, existe uma movimentação na Organização Mundial da Propriedade Intelectual em exigir o registro das obras, mas por enquanto segue a regra da informalidade.
Isto quer dizer que basta que o autor exteriorize a obra para que a tutela jurídica ocorra. Todo e qualquer registro feito com a obra é de caráter meramente declaratório, não constitui o direito, a autoria sempre pode ser questionada, bem como a integridade da obra. É o que dispõe a legislação luso brasileira58.
Este constitui um dos maiores entraves no que tange às garantias no Direito Autoral,


diferente do que ocorre na seara da propriedade industrial, onde as marcas e patentes somente passam a ter guarida jurídica com o registro em órgão especial, que no caso brasileiro e português é no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Assim, tanto as marcas como as patentes só serão consideradas como tais após o registro no INPI, o que não ocorre com o direito autoral. O registro na propriedade industrial é constitutivo do direito o que confere maior segurança quanto à autoria, titularidade e integridade da criação, o que não ocorre no Direito autoral onde estas questões podem ser sempre sucitadas. E mais, por estarem sujeitas ao registro, as limitações e ónus que recaiam sobre estas criações serão averbadas no registro.
É evidente que o contrato de transferência do conteúdo patrimonial do Direito Autoral deve ser registrado, mas isto não impede o questionamento quanto a autoria da obra. O registro tem a finalidade de publicizar perante terceiros a transmissão ou a oneração e nada mais.
Há, portanto, muitos senões quanto as garantias no Direito Autoral, mas estas dificuldades são apontadas com o objetivo de que haja uma especial atenção na forma da estipulação contratual da garantia, a fim de que ela possa ser considerada forte e segura, tal como uma garantia típica como o penhor de coisas ou uma hipoteca. Lembrando, sempre, que não há garantia isenta de problemas, porque a má-fé do devedor sempre pode estar presente seja numa garantia típica ou atípica, o mesmo se passando numa garantia no Direito Autoral, como o penhor.
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[bookmark: bookmark3]CONSIDERAÇÕES FINAIS


O presente trabalho não almejou esgotar o estudo do penhor no Direito Autoral, mas sim, desvendá-lo através da análise comparada no ordenamento jurídico luso-brasileiro. No entanto algumas ponderações podem ser feitas, o que contribuirá para eventual aprofundamento da matéria no futuro.
O Direito Autoral é um direito que apresenta duas facetas, uma de ordem moral e outra de ordem patrimonial, e, embora seja obrigatório preservar seu aspecto pessoal, o segundo é transmissível e apresenta valor económico, estando, portanto, sujeito às garantias.
A valorização econômica dos bens imateriais vem sendo observada no mercado mundial, razão pela qual muitas empresas inserem no seu balancete como ativo intangível o valor das criações imateriais. Além de tornar a empresa economicamente atrativa, possibilita dar em garantia estes ativos para ampliar e expandir os seus negócios.
Entretanto quando se está a falar em garantias há que se ter em mente que elas podem ser típicas ou atípicas. Dentro do rol das garantias reais típicas luso-brasileira, o Direito Português contempla expressamente como no Código de Direito de Autor e Direitos Conexos o penhor de direitos e no Código Civil os privilégios creditícios. Já a Lei Autoral brasileira não previu qualquer espécie de garantia, mas do estudo do Código Civil pode-se afirmar que é possível que o conteúdo patrimonial autoral está sujeito ao penhor, bem como existe um dispositivo acerca da incidência de privilégios creditórios no Direito Autoral.
A incidência de garantias no Direito Autoral é incontestável, porém, também pode-se dizer o mesmo quanto a existência de inúmeras dificuldades na sua implementação e exigência em caso de incumprimento do negócio jurídico garantido.
Dentre as dificuldades que se encontraram pode-se citar as relacionadas a posse da obra, o valor económico da obra dada em garantia ou de suas modalidades, as limitações e o enfraquecimento da garantia em eventual arguição de uma prerrogativa moral do autor, para além das questões de inexistência de formalidade que atestem a autoria e integridade da obra.
É importante ter em mente que tanto o autor como o titular derivado podem dar em garantia o conteúdo patrimonial do Direito Autoral, pois quando o autor cede (transmite) para terceiros a obra ou modalidades de sua utilização, é o terceiro que tem o poder de dar em garantia a criação ou contrato autoral, permanecendo o autor com as faculdades morais.


Porém as prerrogativas morais e patrimoniais não podem ter uma separação tão absoluta, tanto é verdade que o exercício de determinadas faculdades morais, como o direito de retirada da obra pode afetar o aspecto económico de quem detém o exercício exclusivo de exploração econômica e, portanto, pode atingir a própria garantia. Talvez em razão disto seja tão difícil encontrar casos de garantias no Direito Autoral, já quando se fala propriedade industrial esta já é mais bem aceita entre os credores, como e.g., os Bancos.
Daí poder ser considerada uma garantia “fraca” frente a outras que o credor poderia utilizar. Entretanto o conteúdo patrimonial do autor, dentro da economia do conhecimento, tem elevado valor económico, as indústrias culturais (fonográfica, cinematográfica, software, televisiva, editorial, etc.) possuem ativos, administram acervos e contratos autorais de grande porte o que gera uma segurança no mercado financeiro. Nestes casos, as garantias no Direito Autoral não podem ser entendidas como frágeis, pois decorrem de situações jurídicas seguras, o mesmo podendo-se dizer dos autores, enquanto pessoas físicas, que dão em garantia contratos de transmissão do Direito Autoral.
Em verdade, não se conclui, pois há muitas sutilezas a serem estudadas nesta temática, sendo o presente trabalho apenas a “ponta do iceberg” para utilizar uma expressão coloquial. A escassa doutrina e jurisprudência não facilita a atividade do investigador, porém, espera-se ter contribuído um pouco para o debate e aprofundamento da matéria.
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The copyright protection and the private use of intellectual work


Larissa da Rocha Barros Lima1


Resumo Exceções e limites aos direitos autorais são situações em que a proteção do direito autoral é restringida, de modo a permitir utilizações livres de obras intelectuais. Parte-se do fundamento de que há uma necessidade de se estabelecer um equilíbrio entre os interesses sociais e a proteção do direito do autor. A cópia privada é uma espécie de limitação que traz consigo a dificuldade da delimitação do seu âmbito de liberação, de modo que o presente artigo estabelece uma tentativa em compreender se a Lei de Direitos Autorais atual responde às necessidades da sociedade de acesso ao conhecimento.
Palavras-Chaves: Direitos Autorais, Limites e Exceções, Cópia Privada.


Abstract Exceptions and Limitations to copyright are situations in which copyright protection is restricted to allow free use of intellectual works. This is on the basis that there is a need to strike a balance between corporate interests and the protection of copyright. Private copying is a kind of limitation that brings the difficulty of delimiting the scope of that release, so this paper establishes an attempt to understand whether the Copyright Act meets the current needs of society access to knowledge.
Key words: Copyright, Limitations and Exceptions, Private Copy.


Introdução


A legislação sobre Propriedade Intelectual sempre teve dificuldades em lidar com o tema do acesso livre aos bens culturais. Não há dúvidas de que, desde a publicação da Convenção de Berna, já existia uma preocupação com a necessidade de se estabelecer limites ao monopólio do direito autoral, privilegiando determinadas situações nas quais deveria prevalecer a liberdade de utilização do bem. Contudo, deve-se atentar que, durante muito tempo, os meios disponíveis para a confecção de uma cópia de uma obra original eram escassos e, em geral, com resultados de qualidade inferior. Assim, o tema do uso privado
[image: image]
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permaneceu em desprezo até o momento em que o progresso tecnológico passou a incomodar os interesses comerciais de criadores e intermediários.
A sensação de liberdade propagada pela navegação na internet ampliou para o usuário a compreensão de que os conteúdos dispostos no mundo virtual poderiam ser acessados e utilizados, independentemente da existência de regras jurídicas coercitivas quanto a certos tipos de conduta ou utilizações. O excesso de autonomia e as facilidades de produção de uma cópia concedidos ao individuo na atualidade, somado ao entendimento de que toda e qualquer informação é naturalmente livre, levou diversas pessoas que antes se colocavam inadvertidas sobre o assunto a abraçar a ideia de que o direito autoral não pode ser concebido como um instituto coator da liberdade de expressão e do acesso aos bens culturais em determinadas situações.
A cópia privada, assunto tão pouco explorado em períodos passados, ressurgiu na última década, despertando forte interesse da sociedade quando esta reconhece diversas prerrogativas fundamentais em risco, em função da atuação repressora da indústria cultural. Nesse sentido, cresce em importância o debate sobre quais medidas devem ser tomadas para que um real equilíbrio entre os interesses em jogo possa ser concretizado, e de que modo devem se posicionar os Tribunais. O artigo que ora se descerra tem por objetivo analisar as limitações existentes na Lei de Direitos Autorais (LDA), destacando a noção de cópia privada e como ela vem sendo tratada no âmbito da jurisprudência.


1 Limites e exceções aos direitos autorais


O capítulo IV da LDA trata das limitações aos direitos autorais, situações em que a proteção do direito autoral sofre algum tipo de restrição, de modo a permitir utilizações livres de obras intelectuais. Mas o que vem a significar um limite ou uma exceção ao direito autoral? Segundo Pierre Sirinelli, trata-se da delimitação de tudo o que escapa da zona de acesso restrito da proteção autoral e aquilo que deve ser tolerado pelos titulares desses direitos.2
Paolo Marzano explica que a diferença entre o limite e a exceção não se restringe a


uma questão meramente de conteúdo. Nesses casos, em se tratando de uma exceção, o direito
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de autor é reconhecido pela lei, porém apenas aplicável em abstrato, não o sendo em uma situação concretamente definida, já no caso da limitação, o direito autoral pode ser exercitado, mas apenas na medida em que se reconhece eventual direito de compensação.3 Em outras palavras, é possível que se fale de limitação quando há em jogo algum direito de remuneração a ser compensando, enquanto que há exceção quando se está diante da ausência de um direito de autor ou de um direito conexo.
Assim, as exceções são utilizadas nos casos em que o titular do direito autoral carece tanto das faculdades de autorizar ou proibir a utilização de sua obra por terceiros, como da permissão de receber algum tipo de remuneração. As limitações, ao contrário, são aquelas situações em que diante da ausência dessas mesmas faculdades, ainda é possível que haja alguma forma de retribuição financeira ao autor, como ocorre, por exemplo, no caso de licenças não voluntárias. No primeiro caso, há uma obrigação para o autor em permitir que sua obra seja utilizada livremente por terceiros, não obstante no segundo caso, a lei estabelece
de que maneira e quais direitos podem ser exercitados.4


Em sentindo semelhante, Eliane Abrão opta pela designação de isenções e imunidades. A lei de direito autoral tem por transmitir um elenco de situações nas quais a importância do conhecimento a ser propagado se sobreleva à proteção do direito autoral em função do interesse público predominante.5 Desse modo, a isenção se dá quando a transmissão de informações passa a ser livre de autorização em nome dos benefícios que serão trazidos à coletividade. Seria o caso, por exemplo, da reprodução, em diários ou periódicos de
discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza, inexistindo ofensa à legislação autoral.6 Já nos termos da imunidade, a autora leciona que há uma ausência natural de autoria, pois certas condições se apresentam alheias à proteção do direito autoral.7


[image: image]

	[bookmark: bookmark102]MARZANO, Paolo. Diritto d'autore e digital technologies: iI digital copyright nei trattati OMPI, nel DMCA e nella normativa comunitária. Milano: Giuffrè, 2005, p. 254.

	[bookmark: bookmark103]MARZANO, Paolo. Diritto d'autore e digital technologies: iI digital copyright nei trattati OMPI, nel DMCA e nella normativa comunitária. Milano: Giuffrè, 2005. p. 254.

	[bookmark: bookmark104]ABRÃO, Eliane Yachouh. Direitos de autor e direitos conexos. São Paulo: Editora do Brasil, 2002, p. 146.

	[bookmark: bookmark105]BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Diário Oficial da União, Brasília, 20 de fevereiro de 1998, Art. 46, I, “b”.

	[bookmark: bookmark106]As ideias, os procedimentos, os conceitos matemáticos entre outros, conforme afirmado anteriormente,  são
inapropriáveis por natureza e, com isso, ao não se sujeitam à proteção autoral, constituem-se sob a forma de imunidades no campo das limitações. ABRÃO, Yachouh. Direitos de autor e direitos conexos. São Paulo: Editora do Brasil, 2002, p. 153.


Alguns autores se utilizam preferencialmente do termo derrogação, no lugar da palavra exceção, servindo-se do fundamento de que a tutela do direito autoral deve ceder ao interesse público, em casos específicos e em atendimento ao princípio da utilização livre.8
Como consequência prática dessa diferenciação, Christophe Geiger ensina que o legislador ao trabalhar com as exceções deve levar em consideração que a regra é a da existência do direito exclusivo do autor, somente havendo excepcionalidade quando observados casos especiais em que essa tutela possa ser desconsiderada; ao passo que no caso das limitações deve-se partir de uma regra geral, qual seja a liberdade, para que os direitos autorais  possam  ser,  posteriormente,  restringidos,  vez  que o  monopólio  sustentado  pelos
autores não pode ser no seu todo ilimitado.9


Partindo-se para uma reflexão sobre o papel do princípio da liberdade no âmbito do direito autoral e do impacto produzido em sua decorrência no campo das limitações, observa- se que a noção tradicional de que limites e exceções devem ser interpretados restritivamente parece não mais se coadunar com a realidade em decurso.
Um dos aspectos que sobreleva tal concepção é o fato de que os direitos autorais não devem ser considerados absolutos sobre qualquer outro direito fundamental constitucionalmente previsto. Há, em verdade, uma dificuldade por parte de alguns autores e da indústria autoral de se vislumbrar a hipótese de um direito de autor relativizado pela atuação de outros direitos que eventualmente conflitem com ele. Isso porque há uma feição de propriedade que sempre fora assumida por esse instituto. Contudo, é preciso que se destaque que assim como os demais direitos humanos fundamentais, os direitos autorais devem se submeter a parâmetros e balizamentos na esfera de sua interpretação, em virtude de exigências sociais.
A adoção de uma interpretação extensiva tem como benefício a possibilidade de se encontrar limites outros que não apenas aqueles contidos na lei especial, notadamente porque a LDA não é capaz de listar todas as possibilidades de utilizações livres que o sistema jurídico é hábil a permitir. Além disso, com as mudanças perpetradas pelos mecanismos tecnológicos envolvidos na circulação da informação, novas necessidades surgiram no seio da sociedade em prol de uma maior atenção ao acesso ao conhecimento. Como resultado, mais do que
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nunca, a dedicação efetuada nos domínios dos limites autorais deve levar em consideração a existência de um equilíbrio a ser alcançado.10
Seguindo essa perspectiva de restrição dos direitos fundamentais, a proteção do direito autoral deve se sujeitar a condicionamentos de natureza intrínseca e extrínseca.
Os limites intrínsecos se referem à estrutura interna do direito autoral. Isso quer dizer que se torna pertinente avaliar qual a extensão do objeto a ser protegido, o tempo de duração a ser estabelecido em sua tutela, assim como a existência de um interesse público a ser tutelado.11 Para José Cardona são três os critérios principais a serem analisados: a) a ubiquação sistemática dos limites, posto que para este autor não convém saber se limites e exceções estão contemplados na definição da norma, ou em preceitos à parte, mas decerto que
a demonstração de inexistência desses limites na definição deve ser feita pelo autor, e a comprovação das exceções em preceitos à parte, por aquele que dela pretende se beneficiar12;
b) a origem dos limites ou dos interesses que defendem; e c) os efeitos que se pretende alcançar.13
Nessa acepção, a legislação pode assumir basicamente duas formas: uma de cláusula geral, nos moldes do direito americano, que permite maior flexibilidade na interpretação da norma, mas tem como consequência a imprevisibilidade; e outra sob a configuração de uma listagem de restrições que poderá ser taxativa ou não, correndo o risco de se converter num elenco defasado com o passar do tempo.14
Os limites extrínsecos, por sua vez, nascem do conflito com outras áreas do Direito,


essencialmente quando os limites intrínsecos não obtêm êxito ao tentar conciliar interesses públicos e privados.15 Nesses casos, pode-se dizer que há uma omissão ou falha do legislador, que ao estabelecer as restrições aos direitos autorais não exerce a ponderação necessária ante as  colisões  provocadas  com  outros  direitos,  como  o  do  consumidor,  o  do  trabalho,  a
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concorrência desleal, os direitos fundamentais, entre outros.16 Como consequência, a limitação externa enfatiza a compreensão de que o direito autoral está adstrito à esfera de atuação dos princípios constitucionais, devendo ser, portanto, confrontado com todo o ordenamento jurídico.
Feitas essas considerações, note-se que há quatro categorias de usos a que uma obra intelectual se submete, três delas acolhidas pela lei autoral brasileira. Segundo a classificação esquematizada por Allan de Souza são elas: a) a de uso patrimonial reservado e privado, adstritos à autorização prévia e ao pagamento de remuneração ao autor; b) a de utilização livre independente de autorização, mas condicionada a uma compensação financeira, em virtude de eventual prejuízo comercial, e que não foi prevista na LDA; c) a de utilização livre, isenta de compensação, posto que sem finalidade lucrativa e com vistas à concretização de direitos fundamentais; e d) a de obras que podem ser livremente utilizadas, ainda que com finalidade
comercial e sem condicionamentos.17


Na LDA, tais espécies foram contempladas nos artigos de número 46, 47 e 48, não ocasionando ofensa a direito autoral, por exemplo, as reproduções: em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra; o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou; a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro; a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa; a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos
interesses dos autores; entre outras hipóteses.18
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Assim como são livres paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito19 e podem ser representadas sem restrições por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais, as obras situadas permanentemente em logradouros públicos.20


2 A cópia privada e o posicionamento dos Tribunais Brasileiros


A regulamentação da cópia para uso privado sempre foi apresentada como um dos maiores desafios a ser elucidado pelo sistema de proteção do direito autoral. Isto ocorre porque a determinação de um uso livre importa na colocação de um obstáculo ao autor de explorar economicamente sua obra e receber o direito de remuneração que possui. Nesse sentido, a cópia privada se apresenta como um instituto em oposição ao direito autoral, já que via de regra, as faculdades de exploração patrimonial estão reservadas ao titular do bem e somente ele pode autorizar as utilizações em que perceber a existência de um potencial econômico.
O embasamento para a criação deste tipo de limitação encontra fundamento na necessidade de se estabelecer um equilíbrio entre os interesses sociais e a proteção do direito do autor, de modo que não seja necessário pedir autorização para cada uso caracterizado como fora do âmbito de atuação da proteção autoral, ou ainda sem que se considere essencial algum tipo de pagamento. Tais situações revelam a dificuldade de se conseguir precisar até onde pode ir a capacidade do autor de controlar os usos possíveis de sua obra, assim como de se determinar quais as faculdades que podem ser exercidas por aquele que obteve acesso a uma obra intelectual, independentemente se de forma onerosa ou gratuita.
Para alguns doutrinadores, não é possível falar na existência de um princípio jurídico de liberdade de uso privado.21 Isso ocorre porque o direito de autor não está fundamentado na autonomia que se pressupõe existir diante de um uso pessoal, mas, ao contrário, ele deve estar em consonância com os limites extrínsecos que lhe são colocados, em função da ponderação a ser executada no interior do sistema jurídico. Dessa forma, não se pode dizer que a proteção
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autoral está condicionada à ideia de uma liberdade de utilização por um terceiro, mas apenas de que poderá ceder diante da tutela da vida privada, uma vez que o controle de utilizações por parte do autor não deve violar a privacidade do consumidor.22
O ponto de partida da preocupação em se restringir o uso privado se intensifica com o surgimento de técnicas que possibilitam a reprodução de obras intelectuais com maior facilidade, qualidade e menor esforço por parte do copista. Com o desenvolvimento de um maquinário capaz de aumentar a velocidade com que se produz a cópia de uma obra intelectual, tornou-se inviável para quem copia a necessidade de ter que pedir autorização sempre que praticasse uma reprodução. Some-se a isso, o fato de que no período em que o ato de reproduzir era algo custoso e demorado, as perdas financeiras dos autores eram consideradas de valor ínfimo, no entanto, a partir do momento em que tal atividade passou a ser produzida com maior agilidade e o dispositivo mecânico se espalhou sem maiores impedimentos, cresceu a possibilidade do surgimento destes prejuízos.
Nesse momento que corresponde à quarta parte do século XX algumas justificativas foram elaboradas na tentativa de se fundamentar a existência de usos privados na legislação:
a) a dificuldade de se fazer o controle dessas cópias; b) a existência de um uso social ou de uma conduta socialmente aceita; c) a ocorrência de um uso normal, ou seja, o fato de que a reprodução livre poderia ser considerada como inserida no âmbito das atividades normais de terceiros, uma vez que a obra original fora legalmente adquirida e este seria seu destino natural; d) a identificação do caractere de ultima ratio, derivado do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o gravame produzido pela atividade do copista seria considerado pequeno demais a ponto de se necessitar da ação dos mecanismos de controle; e) o reconhecimento do abuso do direito à proteção autoral, que restringe a definição de usos
livres; entre outras.23


A evolução da cópia analógica para a reprodução digitalizada modificou radicalmente a configuração das cópias produzidas e a sua capacidade de disseminação entre seus interessados. Diante de um contexto puramente eletrônico em que a informação se multiplica de modo trivial, e a cópia é elaborada a custos insignificantes, o valor da proteção autoral cresce e uma nova conjuntura se apresenta às partes em conflitos, em detrimento da prescrição de cláusulas de limitação.
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Com isso, o motivo que serviria para embasar o estabelecimento em lei de uma exceção de cópia privada também se modifica. José Cardona identifica seis tipos de justificativas que devem ser levadas em consideração pelo legislador: a) a impossibilidade de controle, especialmente no âmbito doméstico, e o alto custo financeiro para o seu funcionamento; b) o direito de intimidade, que protege o copista no âmbito de sua liberdade na esfera privada; c) a defesa da cultura; d) o progresso tecnológico frente às inovações; e) o reconhecimento de uma propriedade em favor do destinatário da obra; e f) a liberdade de
expressão e o direito de informação.24


Note-se também que a averiguação de uma situação de uso privado de obra intelectual deve passar inevitavelmente pela delimitação do espaço no qual ocorrerá a utilização, pela forma eleita para o uso que se deseja e também pela verificação de seus participantes.
Um primeiro aspecto que deve ser levado em consideração nesse procedimento diz respeito ao caráter isento de exploração econômica ou comercial do qual deve se revestir o uso privado. A ausência de intuito lucrativo é o principal aspecto que permite que se possa diferenciar uma cópia privada de uma ação de pirataria, conceitos estes amplamente confundidos. A cópia realizada com a finalidade de ser utilizada na esfera pessoal do copista não pode ser equiparada à ação criminosa de quem distribui ilegalmente ou reproduz sem autorização uma obra intelectual com o objetivo de auferir lucro com a sua posterior comercialização e diante da ausência do pagamento do direito autoral devido. Além disso, ainda que a ação do usuário não possa ser enquadrada como de uso privado, não deve esta ser considerada um ato de pirataria, mas de contrafação de direito autoral, que é a denominação adequada.
Em segundo lugar, deve-se procurar compreender qual o local em que deve ocorrer a comunicação dessa obra para que se caracterize a esfera privada. O uso pessoal em geral é definido em contraposição a ideia de que a prerrogativa de comunicação da obra, de que faz parte das faculdades patrimoniais do autor, deve ser realizada em espaço público ou esteja revestida dessa qualidade. Nesse sentido, a utilização em meio privado do copista deve ocorrer preferencialmente em âmbito doméstico, contudo este caractere não pode ser analisado isoladamente, necessitando da verificação de quem são as pessoas que compõem este espaço de domínio pessoal.
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A esfera privada de um indivíduo em geral é moldada pela existência de relações familiares e de amizade. Uma cópia feita para uso privado, certamente irá fazer parte do círculo de relações sociais do copista.25 Para ilustrar esse tipo de situação, um exemplo que se pode utilizar é o da realização de festas particulares, no qual se reproduz um CD ou DVD como forma de ambientação sonora do evento. Não havendo a cobrança de ingressos e em se tratando de um evento eminentemente familiar, não haveria direito de remuneração a ser repassado ao autor. Daí porque uma cópia poderia continuar sendo considerada como de uso privado, ainda que tal utilização não seja feita diretamente pelo copista, mas por pessoa
inserida no seu meio familiar. Assim, além do intuito recreativo, desprovido de finalidade comercial, pode-se considerar como privada uma utilização que estiver introduzida no seio familiar.
Sobre esse assunto, verifique-se a seguir jurisprudência do STJ – Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL. DIREITO AUTORAL. FESTAS SOCIAIS SEM INTUITO DE LUCRO. A EXECUÇÃO DE MUSICAS GRAVADAS, EM DISCOS E FITAS, EM FESTAS COMUNITARIAS DE MORADORES DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, SEM OBJETIVO DE LUCRO, DIRETO OU INDIRETO, NÃO ESTÁ SUJEITA AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS E NEM DE  LICENÇA  DO  ORGÃO  ENCARREGADO  DE  SUA  ARRECADAÇÃO”
(STJ. REsp 26543-9/PR, Rel. Ministro Dias Trindade, DJ 23/11/1992 p. 21886) [grifo nosso].


No que toca às festas particulares, onde a execução musical é em geral ao vivo, a jurisprudência revela que os tribunais brasileiros interpretam a Lei de maneiras diversas. O ECAD defende que nesses casos o pagamento do direito autoral é devido e nesse sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (AC N° 1.0024.07.481171-2/001). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em diversas decisões, segue entendimento contrário, conforme se lê da jurisprudência colacionada a seguir:
Ementa: PRELIMINARES - Ilegitimidade ad causam - Legitimidade ativa e passiva - Partes guardam pertinência subjetiva com o débito objeto da ação - Preliminares rejeitadas. DIREITOS AUTORAIS - Ação declaratória de inexigibilidade de débito relativo a direitos autorais - Obras musicais reproduzidas em festa de casamento da apelada - Sonorização em evento de natureza íntima - Ausência de execução pública e de finalidade lucrativa (art. 46, VI, da Lei nº 9.610/98) - Litigância de má-fé não caracterizada - Sentença que reconheceu a inexigibilidade de pagamento por violação aos direitos autorais mantida - Recurso desprovido. (TJSP, AC nº 0182211-15.2011.8.26.0100, Rel. Des. Mendes Pereira, 7ª Câmara de Direito Privado DOE 09/11/2012)


DIREITOS AUTORAIS. Festa de casamento realizada em salão alugado no clube local,   com   música   operada   por   DJ.   Aplicação   do   art   46,   VI,   da   Lei
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9610/98. Hipótese de isenção. Recesso familiar, independentemente da grandiosidade da festa ou do local do evento. Restrição à participação. Ausência de finalidade lucrativa, ainda que indireta. Sentença mantida.” (TJSP, AC nº 994070387116, Rel. Des. Teixeira Leite, 4ª Câmara de Direito Privado DOE 05/06/2009) [grifo nosso].


Da mesma forma, compreende o Tribunal de Justiça do Paraná:


APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DO ECAD POR REPRODUÇÃO MUSICAL EM FESTA DE CASAMENTO - "RECESSO FAMILIAR", SEM FINS LUCRATIVOS - EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO VI DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.610/98 - DANOS MORAIS DEVIDOS - AUTUAÇÃO     REALIZADA     DURANTE     A     FESTA     -     RECURSO
DESPROVIDO.A intenção da norma, enquanto elemento de valor para a conduta humana, foi observar que a referida expressão (recesso familiar) deve ser entendida na dimensão do ambiente envolvendo intimamente as pessoas ligadas por afetividade, no que o casamento se amolda. Notemos que em todos os casamentos não há, por parte dos noivos, o objetivo de lucro com a execução musical, mas tão somente tornar o ambiente mais aprazível e de conforto, cujo congraçamento é mola propulsora para a festividade. Age com violação de direito, ensejando em dano moral, o ECAD quando autua os noivos durante a festa de casamento, não tendo o cuidado de esperar o momento oportuno. (TJPR - 6ª C.Cível - AC 948565- 8 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 20.11.2012)


Quanto à extensão do conceito de esfera privada ou âmbito doméstico aos quartos de hotéis e estabelecimentos dessa natureza o Supremo Tribunal de Justiça tem modificado o seu posicionamento. Ressalte-se, contudo, que é pacífico no STJ que a cobrança incide nos casos em que há sonorização ambiente ou quando tais dispositivos de mídia são colocados em áreas de frequência coletiva, como área de lazer, recepção entre outros. Porém, no que diz respeito aos quartos, entendia o STJ não haver a cobrança de direitos autorais em virtude da utilização de aparelhos de rádio e televisão, quando esses eram colocados à disposição dos hóspedes,
reservadamente, nos quartos, configurando uso privado.26 Todavia, hoje tem prevalecido que


a disponibilização de tais meios de reprodução produz um incremento dos serviços prestados pelos meios de hospedagem e, ainda, que o quarto de hotel deve ser visto com um local de frequência coletiva, não sendo considerado uma extensão da casa do hóspede p/ os fins da Lei de Direitos Autorais. Dessa forma, cabível a cobrança do direito autoral, do que se observa na recente decisão:
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AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. TELEVISORES E RÁDIOS EM QUARTOS DE HOTEL. SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MEIOS DE HOSPEDAGEM. EXPLORAÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS. PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS. 1.- São devidos, os
pagamentos referentes aos direitos autorais em razão da disponibilização de televisores e rádios dentro dos quartos de hotéis, por configurarem exploração de obras artísticas para incremento dos serviços prestados pelo meios de hospedagem. 2.- Agravo  Regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1261136/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012)


Hospitais e Clínicas que possuem quartos à disposição de seus clientes também não escapam do pagamento de direitos autorais, pelos mesmos fundamentos expostos acima.27
Outro elemento que também se coloca na definição de um uso privado diz respeito à forma e à quantidade de cópias a serem realizadas e a finalidade de sua realização. As duas primeiras formas de mensuração, entretanto, são difíceis de serem realizadas restritivamente. Nesses casos, a lei pode optar pela autorização de reprodução parcial, integral ou limitada a um número de cópias pré-determinado. No que se refere à finalidade, o legislador pode, por exemplo, definir no texto legal a licitude do uso privado quando houver fim educacional envolvido ou mesmo quando a reprodução for direcionada ao acervo de bibliotecas e arquivos públicos.


3 Regulamentação da Cópia Privada


O regime atual da cópia privada no Ordenamento Jurídico Brasileiro restou escrito no inciso II do artigo 46 da LDA28, em que se determina que não constitui ofensa aos direitos autorais, a reprodução, em um só exemplar, de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este e sem o intuito de lucro. A partir da redação do artigo, nota-se que houve a adoção de uma postura restritiva no que se refere ao uso privado para a LDA e de difícil operacionalidade na vida prática. O legislador somente permitiu que o próprio copista
efetuasse a reprodução do material protegido, desde que fosse sob a forma parcial e uma única vez.
Alguns problemas desde já podem ser percebidos na redação do inciso. Um deles diz respeito  à  abrangência  do  uso  privado  que  não  ficou  precisamente  definida.  A  lei  não
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demonstra exatidão se a utilização deve ser feita exclusivamente para uso de quem copia, ou se outras pessoas do seu convívio podem estar envolvidas numa eventual reprodução.
A questão dos “pequenos trechos” também é um dos principais pontos criticados na LDA. Ao se colocar na norma tal expressão, a lei termina por remeter indiretamente a outro documento normativo a eventual definição de seu conceito, já que ela por sua vez não tratou deste problema. A ideia bastante veiculada de que no Brasil somente é permitido a execução de fotocópias na quantidade de 10% a 15% do total da obra que se cobiça não encontra guarida na lei de direitos autorais. Essa foi apenas uma tentativa da ABDR (Associação
Brasileira de Direitos Reprográficos) em interpretar o significado da expressão mencionada.29


Essa falta de esclarecimentos termina por criminalizar certos tipos de condutas que são triviais no universo do consumo de quem se utiliza de bens e serviços informatizados como no caso dos dispositivos de mídia convergentes que estão disponíveis no mercado.30
A antiga lei, em contraposição, a de n.º 5.988 de 1973, definia como uso privado a reprodução, em um só exemplar, de qualquer obra, contanto que não se destinasse à utilização com intuito de lucro. Vê-se, assim, que a determinação anterior se caracterizava por uma maior flexibilidade ao tolerar a cópia em sua integralidade, bem como a utilização realizada coletivamente.
Nenhuma das duas leis se empenhou em definir exceções de direitos autorais para usos com finalidade educacional ou qualquer outro beneficiamento ao interesse social de forma mais detalhada, como no caso de reprodução ou digitalização de obras em bibliotecas públicas. Nesse sentido, no momento de sua criação, pode-se dizer que a LDA perdeu a
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oportunidade de reconhecer usos livres dessa natureza, como fizeram diversas leis estrangeiras.31
Para a Lei Brasileira, a conduta de quem se utiliza de obra intelectual sem a devida autorização ou sem estar acobertado por uma de limite ou de exceção, como a de cópia privada, incorre em violação de direito autoral.
As violações de direitos autorais constituem ilícitos civis, dada a existência de prejuízos financeiros eventualmente suportados pelo autor, mas também são consideradas, em determinados casos como contrafação penal. De acordo com o texto veiculado no artigo 184 do código penal, com redação alterada pela lei 10.695/03, violar direitos autorais constitui ilícito criminal cuja pena é a de detenção de três meses a um ano, ou multa. No caso de reproduções, quando verificado o intuito de lucro direto ou indireto, ou ainda em se tratando de interpretação ou execução desprovida de autorização por parte do titular, a pena passa a ser a reclusão de dois a quatro anos e multa. O mesmo artigo, em seu parágrafo 4º, explica que tais disposições não serão aplicadas quando a cópia de obra intelectual ocorrer “em um só
exemplar, para uso privado do copista e sem o intuito de lucro direto ou indireto”.32


Para alguns autores, a técnica legislativa foi mal empregada na redação da norma do art. 184 e de seus parágrafos. A expressão “violar direitos de autor ou os que lhe são conexos” constitui uma norma penal em branco que não descreve o comportamento do infrator de forma clara e precisa, exigindo o auxílio da LDA. Com isso observa-se a violação de princípios como o da legalidade e o da taxatividade, tendo em vista que os elementos necessários para a identificação da conduta não estão descritos com exatidão, o que prejudica
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	[bookmark: bookmark130]O código de Propriedade Intelectual Francês, atualizado em 2009, no artigo 8 º do L.122-5 prevê a dispensa de autorização para bibliotecas públicas, museus e arquivos nos moldes quando não houver vantagem econômica envolvida nem prejuízo à exploração normal da obra. Também prescinde de consentimento naquele país as reproduções para fins educacionais, excluindo-se dessas as atividades recreativas e de entretenimento, mediante a doção de mecanismos compensatórios. Com isso restou autorizado, por exemplo, a digitalização de obra esgotada nesses estabelecimentos. Em Portugal o CDADC (artigo 75, “e”), publicado com nova redação, autoriza a reprodução isenta de autorização de peça encontra no acervo de bibliotecas públicas, arquivos públicos, museus públicos, instituição científica ou de ensino e centro de documentação não comercial, ressalvando que se a cópia não for destinada ao público deve ela ser desprovida de finalidade lucrativa direta ou indireta e ter como objetivo as necessidades próprias desses locais. O código Português tambem autorizou a colocação ou comunicação ao público através de terminais do acervo de bibliotecas públicas, arquivos públicos, museus públicos e escolas de obras protegidas cuja compra ou licenciamento não sejam possíveis contudo, determinou no artigo 76 que a reprodução e a citação nesses casos não podem ser extensas a ponto de prejudicar o interesse pela obra original. A lei 23 de 1982 da Colômbia em seu artigo 38 permite que bibliotecas públicas reproduzam obras que se encontram esgotadas para uso exclusivo de seus frequentadores, quando for necessário para sua conservação e para outras bibliotecas públicas.
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a função de garantia individual existente no âmbito da reserva legal.33 Note-se que o código penal não menciona a expressão “pequenos trechos”, o que pode conduzir ao entendimento de que a cópia integral em um único exemplar, para uso privado e sem finalidade comercial, não foi recepcionada como conduta criminosa no que toca aos direitos autorais.34
Outro ponto destacado por esses autores se refere ao fato de que a apuração de uma violação de direito autoral não deve ser realizada na esfera do direito penal, uma vez que o direito patrimonial de remuneração do autor se refere a um interesse privado e, portanto, constitui uma dívida civil quando transgredido. Impor uma tutela penal nesses casos consiste na desobediência dos princípios da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente deve agir em ultima ratio, quando nenhuma outra forma de controle social puder funcionar adequadamente, e da lesividade, pelo qual o Estado deve evitar interferir na esfera
privada punindo condutas que apenas alcancem preferências pessoais.35


A ausência de intuito lucrativo é um dos requisitos principais a ser levado em consideração no momento da estipulação de um limite ou exceção a direito de autor. Esse é, na verdade, um dos aspectos que obrigatoriamente deve ser observado, tendo em vista a existência da chamada “regra dos três passos”, no artigo 9º (2), da Convenção de Berna, que, por sua vez, trata-se de um critério geral a ser seguido pelo legislador quando da elaboração das hipóteses de limitações ao direito autoral.
No âmbito da cópia para uso privado, o objetivo dessa regra é a inclusão da ação do copista no âmbito dos limites do razoável, tendo em vista que a restritividade aplicada à Lei diminui consideravelmente as possibilidades de utilização da obra.36 Assim, para que seja percebido o seu caráter lícito, a ação de quem copia deve se encontra sob a condição do enquadramento na regra dos três passos.
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Segundo esse regramento, três intinerários precisam ser analisados: 1) a permissão para reprodução somente deve acontecer em casos especialíssimos; 2) a reprodução não pode afetar a exploração normal da obra; 3) a cópia não pode causar prejuízos injustificados aos interesses legítimos do autor.
A fórmula consiste na consignação de circunstâncias em tom generalizado e vago, adicionada à Convenção após a revisão de seu texto em 1967, na cidade de Estocolmo. A proposta para a adoção de uma regra com fundamento valorativo foi feita, na época, pelo Reino Unido, contudo, com o passar do tempo, a interpretação que lhe foi dada demonstrou uma tendência clara em direção ao caráter restritivo do sistema romanístico e restrita aos
direitos de reprodução.37


As mudanças em sua feição vieram a partir da inserção dessa norma nos Tratados Internacionais que sobrevieram à Convenção. O ADIPIC/TRIPS, por exemplo, foi responsável por uma alteração importante no regulamento dos três passos. Conforme o artigo 13 38, a aplicação da regra foi estendida a todos os direitos patrimoniais do autor, o que gerou como consequência a criação de uma espécie de “limite geral dos limites”.39 Além disso, esse acordo também previu que a adoção do teste dos três passos constitui um regramento de observância obrigatória para seus signatários.40 Os Tratados da OMPI, por sua vez, seguem a linha adotada pelo ADIPIC e acrescentam que a regra deve ser aplicada, inclusive, nos casos que envolvem direitos conexos, generalizando ainda mais a fronteira dos limites.41
Na Europa, as Diretivas adotadas tentam assimilar a maior quantidade possível de situações em que o direito autoral possa ser restringido, não obstante, a forma generalizada de tratamento tem dificultado a identificação dessas situações de exclusão e, consequentemente, a criação dos limites por alguns países. Nesse cenário confuso, há que entenda que fora das possibilidades  listadas  na  Diretiva,  não  seria  possível  que  o  Estado-membro  da  União
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Europeia acrescentasse novas formas de exceções ou limitações à sua legislação interna42, outros, porém, veem na norma geral uma oportunidade para transferir o inteiro teor da regra dos três passos para suas respectivas legislações internas.43 De todo modo, a legislação comunitária sugere que os países membros adotem medidas de compensação, independentemente das formas de utilização identificadas na normativa sobre o tema, o que insinua por uma possibilidade de que a cópia privada seja interpretada como uma exceção a ser adotada de forma facultativa pelos países membros.44
Em Portugal as normas da Diretiva sobre as limitações e exceções à proteção do direito de autor já foram transpostas a sua lei interna. Sobre a cópia na esfera privada do copista, a redação escolhida foi a seguinte:
Artigo 75. (...) 2 — São lícitas, sem o consentimento do autor, as seguintes utilizações da obra:
	A reprodução, para fins exclusivamente privados, em papel ou suporte similar, realizada através de qualquer tipo de técnica fotográfica ou processo com resultados semelhantes, com excepção das partituras, bem como a reprodução em qualquer meio realizada por pessoa singular para uso privado e sem fins comerciais directos ou indirectos;
(...)
	— É também lícita a distribuição dos exemplares licitamente reproduzidos, na medida justificada pelo objectivo do acto de reprodução.

	— Os modos de exercício das utilizações previstas nos números anteriores não devem atingir a exploração normal da obra, nem causar prejuízo injustificado dos interesses legítimos do autor [grifo nosso]




A  Lei  também  contemplou  os  conceitos  de  “cópia”,  de  “reprodução”  e  de “distribuição, conforme se apreende do texto inserido no artigo 176:


Artigo 176. (...)
	— Cópia é o suporte material em que se reproduzem sons e imagens, ou representação destes, separada ou cumulativamente, captados directa ou indirectamente de um fonograma ou videograma, e se incorporam, total ou parcialmente, os sons ou imagens ou representações destes, neles fixados.

	— Reprodução é a obtenção de cópias  de uma fixação, directa ou  indirecta, temporária ou permanente, por quaisquer meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte dessa fixação.

	– Distribuição é a actividade que tem por objecto a oferta ao público, em quantidade significativa, de fonogramas ou videogramas, directa ou indirectamente, quer para


venda quer para aluguer [grifo nosso]
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A adição na lei desses detalhes se reveste de importância, uma vez que é preciso que haja uma definição das condutas, a fim de se identificar quais delas constituem usos com finalidades privadas abarcados pelos limites e exceções aos direitos autorais.


Considerações Finais


O estabelecimento de limitações aos direitos autorais tem como objetivo evitar condutas excessivas advindas do monopólio de exploração imposto ao bem intelectual produzido, com vistas à propagação do conhecimento. A transmissão de informações livre de autorização ou de contraprestação pecuniária se reverte em benefícios à coletividade em determinadas situações nas quais se identifica a prevalência do interesse público.
A legislação autoral na atualidade tem como desafio a definição desse rol de excepcionalidades de maneira a alcançar uma harmonização entre a exploração comercial de obras culturais e as necessidades de acesso da sociedade. A Lei de Direitos Autorais vigente no Brasil trata dos limites e exceções de forma tímida, deixando ao intérprete a tarefa de aplicar o conteúdo impreciso de algumas de suas normas de maneira restritiva e em oposição ao fundamento utilizado na criação do capítulo sobre esse tema.
Dentre as dificuldades que se observa no texto legislativo está a aplicação prática do conceito de cópia privada permitida, ali veiculado. A noção trazida a baila pelo legislador não contempla como exceção diversos usos que poderiam ser amplamente permitidos e excetuados da proteção autoral. Ao revés, tem por torná-los ilícitos civis, conforme a visão a ser adotada pelo órgão julgador que se depara com a realidade definida num caso concreto a ser solucionado.
Nesse contexto, percebe-se que o uso privado tem sido paulatinamente trabalhado na legislação de diversos países do Ocidente. Assim como, há um esforço na adoção de novas ferramentas, como a adoção de mecanismos de compensação à cópia, e no desenvolvimento de meios diversos para o combate à contrafação autoral. No Brasil, contudo, o debate permanece acirrado e em contínua expansão. Não obstante, a falta de consenso tem emperrado o andamento de projetos de leis cuja finalidade seja a modificação da LDA e a adoção de métodos cuja pretensão seja alcançar o equilíbrio entre os interesses do autor, da indústria cultural e da sociedade.
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Patentes podem contribuir para a inovação no setor de tecnologia da informação?


Patents may contribute to innovation in the sector of information technology?


Antonio Carlos Souza de Abrantes1


Resumo


O movimento de software livre tem manifestado sua firme posição contrária às ditas patentes de software como uma ameaça à difusão de plataformas abertas e manifestou isso publicamente em carta aberta ao final do XIII Fórum Internacional de Software Livre realizado em Porto Alegre em julho de 20122. As patentes concedidas no USPTO às empresas como IBM, líder de depósitos, são apresentadas como evidência de que tantas patentes não se prestam para promover a inovação, mas ao contrário para bloqueá-la, uma vez que tais empresas agem como trolls, especialmente contra pequenas empresas, usando seu poder de litígio. O conhecimento como um bem não rival, que não se desgasta, não pode ser visto como uma mercadoria, mas deve ser livre. Segundo esta crítica, na área de tecnologia da informação as patentes se mostram particularmente inadequadas em tecnologia da informação diante de seu conteúdo abstrato e seu escopo de proteção excessivamente amplo. Este  artigo  procura  tratar destas questões e mostrar que essa crítica não se sustenta por deixar de levar em conta importantes aspectos da economia da inovação atual.


Palavras chave: patentes, inovação, patente de software.


Abstract


The free software movement has expressed its firm position contrary to the said software patents as a threat to the spread of open platforms and stated this publicly in an open letter to the end of the XIII International Free Software Forum in Porto Alegre in July 2012 . The USPTO granted patents to companies like IBM are presented  as evidence that many patents do not serve to promote innovation, but rather to block it,
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since these companies act like trolls, especially against small companies. Knowledge as a non-rival good, which does not wear out, can not be seen as a commodity, but it should be free. According to critics patents are particularly inadequate in information technology because its abstract content and overly broad scope  of  protection.  This article seeks to address these issues and show that this criticism fail to take into account important aspects of current innovation economy.


Key Words: innovation, patent trolls.


Bens não rivais podem ser objeto de propriedade?


Richard Stallman da mesma forma defende que software deve ser entendido  como distinto de outras áreas tecnológicas por conta de ser uma abstração.3 O argumento de que não se pode admitir a propriedade ou  comercialização para bens imateriais  é o mesmo do partido pirata4. Segundo Sérgio Amadeu: “Se eu tenho uma maçã e você tem uma maçã, eu troco uma maçã com você e eu continuo com uma maçã, mas se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia, e eu troco uma ideia com você, eu fico com duas ideias e você também. É completamente diferente a propriedade de bens materiais e imateriais” 5.
Segundo Peter Burke6 a ideia de comercializar o conhecimento é tão antiga como a crítica de  Platão aos sofistas por essa  prática. O termo plagiarius remonta  a Roma Antiga, foi aplicada pelo poeta Marcial ao roubo literário. Mesmo na Idade Média predominavam os modelos de propriedade comum (deve-se ter em mente isto não significa comum a todos, mas aos membros da guilda), de modo que haviam inúmeras as restrições para divulgação dos segredos da guilda. Um ótimo exemplo do valor comercial da informação no século XVII vem da história da Companhia das Índias Orientais, com seus informes das viagens realizadas negociados em diferentes ocasiões.
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A Constituição brasileira em seu Artigo 5o inciso XXIX estabelece que: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio  temporário  para  sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. A proteção do capital intelectual está prevista, portanto, na Constituição brasileira.


Robert Merges observa que ao contrário da propriedade física, por exemplo, terrenos, ser algo estático, a criação intelectual é dinâmica e, portanto, garantir o acesso de todos ao conteúdo existente atualmente é apenas uma parte de uma questão maior: “em um contexto dinâmico em que novos materiais  estão sendo constantemente adicionados, manter o acesso o mais amplo possível a um conjunto de criações (através da expansão do conceito de domínio público) é somente um aspecto da questão. Encorajar a próxima rodada de novos acréscimos é ainda mais importante”. Para Merges ainda que os direitos de propriedade possam restringir o acesso das tecnologias atualmente protegidas, isto traz um benefício maior na medida em que encoraja a criação de novas tecnologias.7
Richard Posner destaca que a questão da difusão do conhecimento é apenas um aspecto a ser considerada: “Salvo se existir um poder para excluir terceiros, o incentivo para criar propriedade intelectual pode ser prejudicado. Investimentos socialmente desejáveis (em que os benefícios sociais gerados excedam seus custos sociais) podem ser prejudicados  se os criadores  de propriedade intelectual  não  puderem  recuperar seus gastos. Este é o benefício dinâmico dos direitos de propriedade, e seu resultado é o dilema acesso versus incentivo: ao cobrarmos um preço para bens públicos reduzimos seu acesso (o que representa um custo social tornando-o artificialmente escasso), por outro lado, isto aumenta o inventivo para novas criações, que possivelmente compensa os benefícios sociais”.8
Robert Merges critica o argumento de que não há necessidade de propriedade em bens considerados não rivais uma vez que os mesmos podem ser usufruídos simultaneamente
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por várias pessoas sem prejuízo do uso pelo titular: “O problema é que o passo e velocidade da troca de informações não é o único aspecto relevante no mundo da propriedade intelectual. A geração de novas informações é igualmente importante. Novidade é relevante, originalidade também. A  propriedade  intelectual  diz  respeito mais do que simplesmente o quão rápido a informação troca de mãos, em particular no que diz respeito ao estímulo de novas e em alguns casos  contribuições  únicas  ao enorme fluxo de informações que atravessa a sociedade [...] Informação pode ser fácil de compartilhar, mas informação nova e útil continua sendo difícil de gerar. Portanto, a propriedade ainda faz sentido”.9


O papel das patentes na comercialização da tecnologia


A WIPO10 mostra que o aumento nos licenciamentos de patentes consolidam um mercado de tecnologia. A Qualcomm, por exemplo, aumentou suas receitas de licenciamento de patentes de 1.37 bilhão de dólares em 2006 para 4 bilhões em 2010, o que representa algo em torno de 36% do tal de receitas da empresas. Outras empresas como Biogen Idec (2.9%), Ericsson (2.26%) e Philips (1.86%) mantém percentuais de receitas em royalties em relação ao total de receitas anuais considerados altos. Dados da WIPO de 2010 mostram que as receitas auferidas pela IBM em licenciamentos  de patentes foi de US$ 312 milhões. 11Segundo a WIPO a emergência de mercados de tecnologia tem sido alavancados por dois fatores  chaves:  aumento  no  uso  da propriedade intelectual e maior nível de colaboração entre as empresas e formação de pools de patentes. Enquanto no período de 1990 a 2009 os valores gerados pela importação global de mercadorias cresceu a uma taxa de 6.5% ao ano os royalties pagos a título de licenciamento de ativos intelectuais cresceram a uma taxa anual de 9.9%.12
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Dados13 da PricewaterhouseCoopers de 1999 mostram que o licenciamento global de patentes saltou de US$10 bilhões em 1990 para cerca de US$100 bilhões em 2000, o que mostra a importância econômica das patentes. Estudo da WIPO divulgado em 2011 mostra que as receitas em licenciamentos de patentes cresceram de US$ 2.8 bilhões em 1970 para US$ 27 bilhões em 1990, e para aproximadamente US$ 180 bilhões em 2009, superando o crescimento do PIB mundial no mesmo  período.  14  Mesmo  da China, o governo de Zhao Ziyang em março de 1985 tentou criar um mercado de tecnologia que embora não tendo sido bem sucedido deu início a uma série de esforços no intuito de estabelecer princípios de mercado no sistema de inovação chinês. O Government Research Institute (GRI) não  conseguiu  formentar  a  inovação  nas empresas e uma das razões apontadas por John Orcutt e Hong Shen foi a fraca proteção aos direitos de propriedade industrial na época. Em 1988 o governo iniciou o programa Torch para fomentar a criação de empresas start-up sendo bem sucedido, tendo sido criadas empresas como a Lenovo. Nesta estratégia destaca-se a criação de um mercado de capital de risco que em 2006 foi responsável pelo lançamento de 50 IPOs no valor médio de 1 bilhão de dólares cada. 15
O Nobel de economia Ronald Coase mostra que a propriedade  intelectual  não  tem apenas o papel de constituir um incentivo para inovação, mas em propiciar sua maior difusão na medida facilita os termos de troca de tecnologia, minimizando os custos de transação. Na teoria neoclássica os custos associados às transações econômicas eram negligenciáveis, de tal forma que os únicos custos que realmente importavam eram os custos de produção. Segundo o teorema de Coase na ausência de custos de transação, um uso eficiente dos recursos é obtido por meio de barganhas entre os agentes privados independente das condições iniciais, ou seja, as partes tenderão e negociar até encontrar uma condição ótima mutuamente satisfatória a todos, o que leva a utilização eficiente dos recursos. 16Para Nuno Carvalho o denominador comum da propriedade intelectual é
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a natureza diferenciadora dos ativos que constituem o objeto de sua proteção, de modo que a propriedade intelectual só faz sentido em um ambiente de concorrência.17 Segundo Nuno Carvalho:18 “o sistema de patentes existe porque é a única instituição jurídica que possibilita ao inventor a atribuição de um preço sobre a tecnologia e, ao mesmo tempo, permite à sociedade a medição, com razoável eficácia, da adequação daquele preço. A lógica fundamental que preside ao sistema de patentes é a redução dos custos de transação”. Mesmo o Federal Trade Commmission19 nos Estados Unidos destaca a complementaridade entre propriedade intelectual e a defesa da concorrência de modo que as mesmas não podem ser vistas como oponentes: “quando o sistema de
patentes incorpora os princípios da política de competição, as leis de patentes e antitruste trabalham juntas para atingir um objetivo comum”.


Para Robert Merges a propriedade  industrial atua  como um facilitador para  o estabelecimento de mercados de tecnologia por duas razões; em primeiro lugar porque protege o vendedor da informação durante o sensível período que leva até a assinatura do contrato formal facilitando a revelação pré-contratual de informações. Em segundo lugar a proteção por propriedade industrial fornece ao vendedor de informação mais opções legais, incluindo ferramentas legais mais fortes no caso de um conflito sobre o acordo negociado.20
Richar Posner destaca que o papel do incentivo à inovação na medida em que permite a recuperação dos custos de P&D não pode ser visto como único beneficio do sistema de propriedade intelectual, muito mais deve ser levado em conta na análise econômica da propriedade intelectual, como por exemplo, o papel na redução dos custos de transação.21 Keith Maskus mostra que o reforço da propriedade intelectual e sua habilidade em garantir a eficácia de contratos de comercialização de tecnologia tem um importante    papel    nas    decisões    de    investimento    de    empresas    multinacionais.
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Particularmente quanto maior os índices de proteção as empresas estrangeiras tendem a substituir decisões de investimento em licenciamento de tecnologia. Maskus encontra uma correlação positiva entre patentes e licenciamento de tecnologias estrangeiras em países como Coreia, México, Brasil e Indonésia no período 1985-1995 o que revela que TRIPs teve impacto positivo na transferência de tecnologia para tais países, com resultados de menor impacto em países pobres22 Entrevistas mostram que no mesmo período em países como China as empresas estrangeiras relutavam em estabelecer acordos de licenciamento de tecnologia diante dos baixos níveis de proteção de propriedade intelectual, muitas vezes as empresas dividiam seu processo de produção entre diferentes unidades como forma de dificultar as possibilidades de cópia.  No entanto com a adesão da China a uma política de maior proteção à propriedade intelectual Maskus observa a reversão desta retração do comportamento das empresas estrangeiras.


Modelos proprietários não impedem a construção de padrões na indústria


Segundo o movimento de software livre a apropriação das tecnologias da informação invariavelmente conduziriam a um aprisionamento  tecnológico  e  ao  entrave  na formação de padrões na medida em que se restringiria a difusão da tecnologia. Segundo Varian e Shapiro23  a empresa deve procurar maximizar o valor de sua tecnologia e não o seu controle sobre ela, ou seja, de nada adianta proteger excessivamente uma tecnologia se esta não se difunde e não encontra mercado. Uma mesma empresa pode adotar estratégias de abertura e proprietárias como forma de maximizar sua presença de mercado. Para Varian e Shapiro não há incompatibilidade em coexistirem tecnologias livres e proprietárias estabelecidas como padrões da indústria.
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A Intel manteve um controle rígido sobre as especificações multimídia MMX de seus chips, ao mesmo tempo promoveu a abertura de novas especificações para controladores gráficos para a sua porta de aceleração de gráficos (AGP) a  fim  de apressar os aperfeiçoamentos na computação visual e assim abastecer a demanda dos microprocessadores da Intel. Estratégias proprietárias e de abertura se complementam.


O caso do padrão Ethernet mostra que a estratégia de abertura é decisiva para a difusão de um padrão. Bob Metcalf inventou a Ethernet da PARC da Xerox em fins de 1970. A empresa patenteou a Ethernet e Metcalf deixou a PARC para fundar a 3COM, empresa voltada para produtos de rede. Para convencer outras empresas e a IEEE a adotar a Ethernet como padrão de redes locais LAN, a Xerox concordou em licenciar a Ethernet em condições “justas e razoáveis” para todas as empresas a uma taxa fixa nominal de US$1 mil. Poucos anos depois a IBM transformou seu padrão  Token  Ring  em  um padrão aberto em condições semelhantes, no entanto, a Ethernet já havia tinha uma base instalada tão ampla que a IBM não conseguiu alcançá-la.24
Desde que estabelecidos sob uma base de licenciamentos razoáveis, nada impede a formação de padrões de tecnologias patenteadas. Os proprietários das tecnologias MPEG-2 de compactação de áudio e vídeo utilizados em TV, cinema e DVDs uniram-se para criar a MPEG LA LLC25 para administrá-las. Antes de formalizar  o  contrato fizeram uma consulta ao Departamento e Justiça norte americano (DOJ) que após avaliá-lo decidiu não tomar qualquer medida por uma série de razões: i) o pool incluía apenas tecnologias complementares não competitivas entre si, ii) as licenças eram não exclusivas, iii) não  havia impedimentos para o  desenvolvimento  de tecnologias alternativas, entre outros  motivos.26 O MPEG LA constitui uma forma  adequada  de gestão de direitos de propriedade industrial de múltiplos titulares, de  alguma  forma similar às sociedades de gestão coletiva de direitos de propriedade intelectual em direito autoral: “nos parece que nada neste acordo impõem qualquer  restrição  anti- competitiva, seja explicitamente ou implicitamente no desenvolvimento de produtos e tecnologias  rivais  [..]  a  licença  explicitamente  deixa  os  licenciados  livres  para
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desenvolverem produtos de forma independente que não se enquadrem no padrão MPEG-2”.27 O licenciamento é gratuito para as primeiras 50 mil unidades vendidas da empresa em um ano. Depois deste limiar de 50 mil unidades anuais a MPEG LA estabelece uma cobrança de US$0,25 por unidade minimizando o impacto para pequenos usuários.28


Segundo o Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property publicado pelo Departamento de Estado norte-americano em 1995 “o licenciamento, licenciamento cruzado ou forma de transferência de propriedade intelectual pode facilitar a integração de propriedade licenciada com fatores complementares de produção. Esta integração pode levar a uma exploração mais eficiente da propriedade intelectual, beneficiando consumidores através da redução de custos e introdução de novos produtos. Tais arranjos aumentam o valor da propriedade intelectual aos consumidores e desenvolvedores de tecnologia. Ao potencialmente aumentar as expectativas de retorno da propriedade intelectual, o licenciamento pode aumentar o incentivo para sua criação e assim promover maior investimento em pesquisa e desenvolvimento”.29
O mesmo MIT que desenvolveu a plataforma livre X-Windows, utilizada em vários sistemas Unix como o Motif e o Open Look, adotou a estratégia proprietária quando solicitou a patente do algoritmo de criptografia RSA (US4405829). Há vários casos de padrões proprietários que se estabeleceram na indústria como o sistema Dolby de eliminação de ruído ou o sistema CDMA para telefonia celular da Qualcomm. Varian e Shapiro observam que padrões abertos são propensos a fragmentação com o surgimento de versões múltiplas e incompatíveis de uma tecnologia padronizada. Foi o que ocorreu com o Unix, desenvolvido inicialmente nos Laboratórios Bell como uma ferramenta de pesquisa. Quando o mercado de minicomputadores decolou na década de 1970, o Unix foi modificado e vendido por diferentes empresas e nenhum padrão foi estabelecido. No início da década de 1990 mesmo a ameaça do Windows NT não foi suficiente para os
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distribuidores Unix chegarem a um acordo. 30 Em 1993 uma nova tentativa de acordo, reunindo Sun, IBM, HP sob a liderança da Novell tentou harmonizar o Unix em torno das especificações do consórcio X/Open, porém sem sucesso.


Kevin Rivette mostra que mesmo a Netscape, uma das primeiras firmas de grande porte a aderir ao movimento open source, em relatório ao SEC afirma: “o código fonte livre pode levar a proliferação de produtos competidores  incompatíveis,  criando potencialmente uma confusão de mercado”.31 Ronald Mann destaca que no modelo proprietário a direção da pesquisa e desenvolvimentos centralizados dentro dos limites de uma empresa permite maximizar a utilização dos recursos e na rápida reorientação das pesquisas diante de eventos surpresa. No modelo aberto o controle é mais difuso e as evidências empíricas de maior qualidade no produto final são ambíguas.32
Varian e Shapiro33 mostram que a situação de aprisionamento não depende apenas da situação em que há apenas um fornecedor. Quando o custo de mudar uma tecnologia para outras é substancial, os usuários enfrentam o aprisionamento e na economia da informação os custos de troca são a regra e não a exceção. No modelo de software livre as empresas negociam a prestação de serviços o que pode gerar dependência com o fornecedor, ou seja, nos casos em que o grau de complexidade  do  projeto  é  muito grande, isto dificulta a transição para outro fornecedor. Outro aspecto de aprisionamento é o custo de treinamento: os profissionais da empresa especializados em software livre podem ter dificuldade em migrar para uma nova plataforma ou a empresa encontrar em tempo hábil profissionais habilitados para promover uma mudança de plataforma. Uma estratégia das empresas software para contornar esses custos é imitar os concorrentes, como o caso do Quatro Pro da Borland que emulou características do Lotus 123.
Lucas Cerqueira34mostra que os padrões de difusão do software livre estão longe de serem puramente positivos, pois envolvem custos de troca, custos de treinamento para
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troca de tecnologia, falta de profissionais habilitados para fornecer suporte técnico especializado em  software livre, perda de produtividade durante o processo de aprendizagem na nova tecnologia, necessidade de conversão de bases de dados e programas legados, há o risco de que um programa originariamente em domínio público possa se alterado e redistribuído sob restrições de uso (por exemplo, LGPL). Mesmo a forma de trabalho colaborativo, apresenta riscos das comunidades se separarem e seguirem trajetórias completamente distintas levando a fragmentação de padrões.


O papel dos “patent dealers” no comércio de tecnologia


Na mitologia nórdica os trolls são monstros que habitam em cavernas35. Com o advento da internet o termo passou a ser empregado aos participantes de listas de discussão que buscam disfarçar sua real identidade com intuito semear a discórdia.36 O termo patent troll tem sido também usado desde os anos 90 para empresas ou indivíduos que iniciam ações judiciais por contrafação de patentes de uma maneira considerada agressiva ou oportunista de forma meramente litigiosa sem a intenção de produzir ou fabricar a invenção.37 Peter Detkin da Intel pela primeira vez se referiu como trolls as empresas que extraem dinheiro de patentes as quais não tem interesse de fabricar.


Entre 2002 e 2004 a Forgent Networks conseguiu US$ 105 milhões em licenciamentos de sua patente US4698672 (não depositada no Brasil) adquirida da Compression Labs Inc referente à tecnologia JPEG.38 O Comitê JPEG investigou a patente e a considerou sem novidade. A patente foi invalidada pelo USPTO em um procedimento de reexame em 2006.  Em 2007 a TechSearch39 da mesma forma acionou judicialmente diversas empresas por violação de sua patente US5253341 (não depositada no Brasil) adquirida
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de Anthony Rozmanith também supostamente referente à tecnologia JPEG. Pela primeira (e única) vez um usuário Linux (pessoa física) foi processado notadamente por questões políticas: Greg Ahronian reconhecido crítico do sistema de patentes norte- americano40. A patente foi cancelada em 2009 em um procedimento de reexame. O exemplo mostra os impactos negativos de uma patente mal concedida pelo escritório de patentes, portanto uma das maneiras de se reduzir os efeitos negativos dos trolls sobre a inovação é garantir a qualidade na concessão das patentes e restringir a concessão de patentes indevidamente genéricas, ou seja, de escopo excessivamente amplo. Desfaz-se o mito de que programadores ou pessoas físicas possam ser alvo de contrafação, neste caso isso ocorreu por questões evidentemente políticas.


Para François Lévêque os riscos de litígio são maiores para usuários corporativos de software livre do que para programadores isolados. O caso da SCO contra IBM é emblemático nesse sentido. Em 2003 a SCO entrou na justiça nos EUA por suposta violação de direito autoral contra Novell e IBM reivindicando royalties sob trechos de código fonte presentes no Unix distribuídos em computadores destas empresas. O caso põe em cheque a validade das licenças de software livre GPL.41 Em agosto de 2007 foi anunciada a decisão do processo em favor da Novell. O Tribunal entendeu  que  na verdade foi a SCO que violou direitos autorais da Novell, que agora reivindica US$30 milhões da SCO. Como pequena empresa a SCO está sob ameaça de falência.42 Em decisão de agosto de 2011 O U.S. Court of Appeals confirmou a decisão de que em seu acordo de 1995 com a SCO, a Novell não transferiu os direitos de copyright relativos ao UNIX, mas apenas vendeu direitos a SCO para desenvolver e comercializar programas sob a plataforma UNIX.43


A posição agressiva de alguns trolls (empresas que não exploram suas invenções) tem na maioria das vezes se voltado contra grandes empresas. A norte-americana NTP Inc.
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utiliza seu portfólio de patentes na área de telefonia celular contra grandes empresas, entre os quais AT&T Inc., Verizon Wireless, Sprint Nextel Corp., Apple Inc, Google e outras. A Research in Motion (RIM) fabricante do Blackberry, aceitou um acordo de US$ 612 milhões como forma de se evitar levar adiante o litígio. 44 A MercExchange processou o site de leilões eBay45 por violação de sua patente US5845265 e conseguiu uma indenização de US$ 30 milhões. A Corte Distrital de Virgínia, contudo, negou o
pedido de injunção (injuction) para que o site eBay deixasse de utilizar a tecnologia considerando a indenização suficiente. A Corte entendeu que como a MercExchange não explorava a invenção não poderia demonstrar que teria prejuízos adicionais. A Suprema Corte entendeu que a Corte Distrital errou em não conceder a injunção pelo fato de que a MercExchange não explorava a invenção.
Michael Risch46 argumenta que o que se conhece dos chamados patent troll (NPE- Non Practicing Entity –  o  titular não  explora a invenção comercialmente) é baseado em dados pontuais, que ganham grande destaque na imprensa, mas que não são representativos das patentes que sofrem litígios. Michael Risch faz um estudo sobre 971 casos de litígios envolvendo as 10 maiores NPEs (Acacia Technologies, Rates Technology, Millennium LP, Plutus IP, Catch Curve Inc, General Patent Corp., Ronald Katz, F&G Research, Papst Licensing GmbH, Cygnus Telecom). O  estudo  desfaz alguns mitos: as patentes envolvidas nestes litígios não se concentram em algum setor específico como software ou métodos financeiros (apenas 10% do total de patentes são da classe 705 usual em métodos financeiros), mas ao contrário estão pulverizadas em diversas tecnologias. Em segundo lugar a existências de NPEs não se trata de fenômeno recente. Todas as dez maiores NPEs exceto a Plutus IP iniciaram seu primeiro litígio antes de 2000. Em terceiro lugar a qualidade das patentes em litígio de NPEs não é drasticamente inferior às demais patentes em litígio.


Se a origem do termo troll provém de um executivo da Intel, os casos que se seguiram levaram a grandes empresas como Amazon, IBM, Intel, Yahoo!, e Microsoft a advogar uma  reforma  no  sistema  de  patentes  que  restringisse  a  ação  das  empresas.  Em
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depoimento no Congresso norte americano em 2003 David Simon da Intel declarou: “nós encorajamos o Comitê a tomar medidas contra aqueles que abusam do sistema de patentes para obter lucros”.47


O que se observa com muita frequência é a utilização do sistema de patentes por parte de pequenas empresas inovadoras contra grandes empresas. Ronald Mann cita casos de empresas pequenas que se utilizam de patentes para processar grandes empresas como os casos da Stac Electronics48 contra a Microsoft em 1994 sobre algoritmo de compressão de arquivos usado no DoubleSpace do DOS 6.0 e o caso da Eolas (empresa formado por estudantes da Universidade da Califórnia) contra Microsoft em 2004 sobre o uso de plugins em browsers49. Em Fonar Corporation v. General Electric a empresa conseguiu em 1997 uma indenização de US$ 100 milhões por sua patente relativa a software de processamento de imagem em equipamento de ressonância magnética.50 A Microsoft fez um acordo com a Intertrust em 2004 de US$440 milhões pela utilização de patentes relativas ao gerenciamento de direitos DRM51. Em 2011 a Microsoft foi condenada a pagar US$ 300 milhões em indenizações a uma pequena  empresa  do Canadá a i4i, por uso indevido de sua patente de manipulação de arquivos XML52.


Mas podemos enquadrar empresas inovadoras como trolls pelo fato de querer licenciar suas patentes ? por essa definição então todas as invenções surgidas em universidades invariavelmente seriam licenciadas para trolls, uma vez que a universidade não explora suas próprias patentes, mas obter receitas de licenciamentos de suas patentes. Em 2009 a universidade Carnegie Mellon processou a fabricante de discos rígidos Marvell Technology pela contrafação das patentes US6201839 e US6438180 desenvolvido pelo professor português Jose Moura do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade. Em dezembro de 2012 um júri da Pensilvânia concedeu ganho  de  causa  a  Universidade  e  estipulou  em  US$1,17  bilhões  a  indenização  pela


[image: image]

	McDONOUGH, James F., The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy. Emory Law Journal, 2006, v.56, p.196



	[bookmark: bookmark190]http://en.wikipedia.org/wiki/Stac_Electronics



	Eolas Techs. Inc. v. Microsoft Corp. 399 F.3d 1325 (Fed.Cir.2005) http://en.wikipedia.org/wiki/Eolas



	[bookmark: bookmark191]http://en.wikipedia.org/wiki/Fonar_v._General_Electric



	[bookmark: bookmark192]http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2004/apr04/04-12msintertrustpr.aspx



	http://en.wikipedia.org/wiki/I4i






[bookmark: bookmark193]PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 02/2013, p.45 a 72 Fev/2013 | www.pidcc.com.br[bookmark: bookmark194]‌
[image: image]


[bookmark: bookmark200]PATENTS MAY CONTRIBUTE TO INNOVATION IN THE SECTOR OF INFORMATION TECHNOLOGY?
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                                    59


[image: image]


contrafação. 53 O médico radiologista Bruce Saffran aparece na lista dos maiores litígios de patente da PriceWaterhouseCoopers 54  tendo ganho uma indenização de quase US$ 1 bilhão contra a Johnson & Johnson pela contrafação da patente US5653760 relativa a stents 55. Tanto Jose Moura como Bruce Saffran, por não serem fabricantes de seus produtos patenteados, poderiam se enquadrar como patent trolls ou NPEs, e seus litígios seriam contabilizados como custos do sistema de patente.
Segundo McDonough56 muitos dos denominados os trolls tem um papel importante na economia da inovação, e no mercado de tecnologia, de modo que poderiam ser denominados de forma mais adequada como “patent dealers”. Os patent dealers agem como intermediários no mercado de tecnologia proporcionando liquidez e aumentando a eficiência do mercado na alocação de recursos. Na medida em que estas empresas tem capacidade efetiva de litígio (ao contrário de pequenas empresas e inventores isolados as quais grandes empresas em geral se recusam em negociar57) elas conseguem converter tais patentes em ativos de grande valor uma vez que as grandes empresas se vêem forçadas a estabelecer algum tipo de acordo.


Em artigo de 2005 a revista The Economist lista diversos fatores que contribuem para a formação cada vez maior de um mercado de ideias na forma de licenciamento  de patentes: 1) as tecnologias estão se tornando cada vez mais complexas de modo que uma única  empresa  é  incapaz  de  deter o controle  de  todo um processo tecnológico forçando-a a licenciar tecnologias de outras empresas, 2) uma vez que o ciclo de vida das tecnologias é cada vez menor intensifica-se a necessidade de inovações para se as empresas se manterem competitivas de modo que para recuperar de forma rápida os custos de P&D faz-se necessário licenciar  suas próprias tecnologias, 3)  as empresas buscam interoperabilidade e portanto aumentam a pressão pelo licenciamento cruzado
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de patentes (patent pools) para formação de padrões, como por exemplo nas tecnologias de MPEG e DVD, 4) a geração de inovações por ser menos intensiva em capital atrai a atenção de start ups, e por sua vez de patentes como forma de atrair investidores de capital de risco. Ashish Arora e Alfonso Gambardella destacam em seu livro “Markets for Technology, the Economics of Innovation and Corporate Strategy” que as patentes proporcionam uma espécie de liquidez ao conhecimento até  então  inexistente permitindo a ativação de um comércio de tecnologia: “assim como o sistema bancário criou um mercado de capitais e o setor de seguros criou um mercado para o risco, o crescimento do sistema de patentes pode estar criando um mercado para a inovação”.58
Segundo Ashish Arora 59: “Nosso argumento confere uma nova perspectiva ao papel das patentes. Seu papel tradicional tem sido pensado como aquele de proporcionar incentivos ex ante para inovação. Mas isto viria com o custo de restringir a difusão da tecnologia. Assim uma maior proteção da propriedade intelectual pode ser vista como socialmente indesejável ex post. Contudo, nossa análise sugere que maiores direitos de propriedade intelectual podem melhorar a eficiência das transferências de tecnologia e assim encorajar a difusão de tecnologia incluindo aquelas partes da tecnologia (conhecimento tácito) que as patentes não protegem”.


Não há, portanto, o menor  sentido apontar a IBM como troll pelo fato da empresa liderar os depósitos de patentes no USPTO. Os dados indicados no USPTO referem-se tão somente às patentes depositadas pela IBM, ou seja, eventuais patentes adquiridas pela empresa de terceiros não são contabilizados nas estatísticas do USPTO ou de qualquer outro escritório de patentes. Por serem resultado de seus próprios investimentos de P&D este indicador não pode ser utilizado para identificar trolls. Não há sentido em identificar como trolls empresas com um grande investimento em P&D e um significativo corpo de engenheiros. Ronald Mann em entrevistas com diversas empresas de software nos Estados Unidos mostra que a IBM, que aparece com o maior portfólio de patentes em software, possui uma política não agressiva60, resultado de sua experiência antitruste anterior, o que contribui para este ambiente não litigioso, que se


[image: image]

	The Economist. A market for ideas, 20/10/2005 http://www.economist.com/node/5014990




59 ARORA, Ashish; FOSFURI, Andrea; GAMBARDELLA, Alfonso. Markets for Technology: the economics of innovation and corporate strategy, London : MIT Press, 2001, p.117


	[bookmark: bookmark201]http://www.ibm.com/ibm/licensing/


[bookmark: bookmark202]PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 02/2013, p.45 a 72 Fev/2013 | www.pidcc.com.br
[image: image]


[bookmark: bookmark209]PATENTS MAY CONTRIBUTE TO INNOVATION IN THE SECTOR OF INFORMATION TECHNOLOGY?
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                                    61


[image: image]


contrapõem com o cenário descrito pelos que denunciam a presença de  um  patent thicket. 61 Paradoxal na crítica do movimento de software livre é saber que a IBM e outras grandes empresas líderes de patentes são as principais financiadoras do desenvolvimento do Linux. A HP liberou o Spectrum Object Model-Linker para a comunidade open source para facilitar a comunidade Linux escrever código para conectar o Linux com a arquitetura RISC da Hewlett Packard.62 Ronald Mann observa que a atração de grandes corporações ao Open Source Development Labs tem garantido investimentos da ordem de 1 bilhão de dólares ao ano no Linux, a maioria dos investimentos realizados por empresas com grande portfólio de patentes como IBM, HP, Intel, Fujitsu, Red Hat, Novell e General Motors, o que confere uma certa garantia de que um eventual ataque ao Linux por infração de patentes possa ter uma resposta.63


As grandes empresas estão comprando grandes portfólios de patentes para fazer


troll de patentes ?


Uma tática defensiva adotada por grandes empresas é a de construir um grande portfólio de patentes como medida defensiva. Caso algum concorrente ameace com litígio a empresa pode se defender contra atacando com seu portfolio de patentes uma vez que o concorrente possivelmente estará também violando uma de suas patentes. Neste cenário é comum ambas as empresas entrarem em acordo como forma de se evitar o litígio. A compra de grandes quantidades de patentes na área de telefonia móvel por empresas como  Google64,  Apple65   e  Microsoft66   pode  ser  vista  como  uma  estratégia  para  se
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atingir este equilíbrio e, portanto, cessar ou ao mesmo reduzir os índices de litígio observados. Como os patent dealers não exploram nenhuma patente dificilmente poderão ser alvo de violação de alguma patente. Logo esta estratégia de contra atacar uma ação de litígio iniciada por um patent dealer não faz sentido, uma vez que os mesmos são imunes a estes portfólios de patentes defensivos. Portanto a estratégia de acúmulo de uma grande quantidade de patentes nas mãos dos denominados trolls, como apontado na crítica do movimento de software livre, não faz sentido.


A Microsoft anunciou em julho de 2012 um acordo de licenciamento de suas patentes com a Amdocs, que utiliza Linux nos servidores de seus datacenters. Em  2010  a empresa assinou acordos de licenciamento com a Amazon para utilização de Linux no Kindle e-reader, assim como outros acordos foram firmados com outros produtores de hardware baseados em  Linux tais como Novell,  TomTom, Fuji  Xerox e Samsung.67 Acordos de licenciamentos foram também firmados pela Microsoft com fabricantes de tablets que utilizam Android 68. A Microsoft, tem licenciado suas patentes para fabricantes de celulares para utilizarem Android. Como resultados destes acordos a Goldman Sachs estima que a empresa deverá lucrar cerca de US$ 444 milhões com a venda de dispositivos móveis em 2012 rodando Android. A Samsung deve pagar algo em torno de 3 a 6 dólares por aparelho vendido69 , enquanto a HTC deve pagar 5 dólares
por  aparelho70.  Uma  das  poucas  empresas  a  rejeitar  o  acordo  com  a  Microsoft  a


Motorola foi acionada judicialmente na justiça alemã que condenou a empresa a indenizar a Microsoft por violação de patentes (EP0618540, depósito não realizado no Brasil) 71 relacionadas ao sistema de arquivos FAT.72 Esta patente EP0618540 foi originalmente depositada pela Microsoft e validada no Tribunal alemão, portanto, esta ação da Microsoft em fazer o enforcement de sua patente contra outra grande empresa (Motorola) não pode ser vista como patent troll, uma vez, que a literatura enquadra
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neste conceito as chamadas NPEs (Non Practicing Entities) ou seja a situação em que o autor da ação comprou a patente de terceiros não tendo sido portanto o inventor do matéria pleiteada na patente.


Iain Cockburn avalia o impacto das patentes para a entrada de novos competidores no mercado. Analisando o setor de software de 1990 a 2004 os autores concluem que novas firmas com patentes tem duas vezes mais chances de entrar no mercado do que outras firmas também novas porém sem patentes. Nos mercados onde são  registrados  uma maior quantidade de patentes o número médio de novas empresas entre 1994 e 2004 foi menor que o observado nos mercados com menos quantidade de patentes. No entanto, os autores destacam que este resultado está mais relacionado com as características de cada mercado do que propriamente com a existência de patentes. Por exemplo, na área de File management software o número de novas empresas de 1994 para 2004 saltou de 34 para 105 (aumento de 208%) enquanto o número de patentes no mesmo período aumentou de 642 para 6500 (aumento de 900%) ou seja, mesmo em um setor com forte aumento no número de patentes isso não inibiu a entrada de novas empresas. A possibilidade de formação de pools de patentes constitui uma forma de se contornar os
efeitos negativos do chamado patent thicket. 73


A presença de grandes portfólios de patentes são  observadas  em  grandes  empresas como estratégia de defesa.74 Ronald Mann ao analisar o setor de software, mostra que a tese do “patent thicket” pelo qual uma quantidade enorme de patentes inter-relacionadas tornaria inviável a inovação tecnológica das empresas, se mostra como um argumento teórico que não descreve a realidade da indústria. As patentes exercem um papel importante para que pequenas empresas possam entrar no mercado, ainda que somente em alguns poucos casos estas possam ser utilizadas para auferir  receitas  de licenciamento aos competidores líderes do mercado.75 Mesmo Bessen e Meurer reconhecem que as patentes não formam um patent thicket para a indústria de software:
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“preocupações  relativas  a  patent  thicket  na  indústria  de  software  parecem  ser simplesmente  prematuras”.76


O problema das patentes genéricas não é específico das patentes em tecnologia da informação


Para McDonough o problema não está nos comércio de tecnologia, mas na concessão de patentes óbvias e consequentemente no excesso de patentes concedidas. John Allison e Ronald Mann em estudo sobre um amostra de patentes de software conclui de que não há evidências de que a qualidade destas patentes possa ser  considerada  inferior  às demais patentes concedidas pelo USPTO. 77 Estudo da OECD denominado The Science, Technology and Industry Scoreboard 2011 mostra que a qualidade das patentes declinou cerca de 20% entre 1990 e 2000, um modelo visto em quase todos os países estudados. 78 O índice leva em conta a citações recebidas pela patente (até cinco anos da publicação do pedido de patente), número de reivindicações, renovações de patentes (pagamento de anuidades) e tamanho da família de patentes. O índice foi elaborado com base nos trabalhos de Lanjouw e Shankerman (2004) 79, Hall e Trajtenberg (2004) 80  e
também leva em conta o tempo de exame (Régibeau and Rockett, 2010).81  O índice


contudo não deve ser tomado como da qualidade do exame de patentes (em termos de concessão de  patentes triviais) mas da  qualidade das patentes  depositados  tendo  em vista  seu  interesse  econômico.  Ainda  assim  alguns  dos  parâmetros  em  alguns  casos
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refletem mais as estratégias empresariais do que qualquer correlação com a qualidade das patentes, por exemplo, o fato de o pedido ter uma família grande de patentes.


Mark Lemley destaca que o problema real com as ditas “patentes de software” reside no fato de serem descritas em termos funcionais o que confere muitas vezes um escopo excessivamente amplo para a patente.82 Em Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker83 a Suprema Corte em 1946 analisou uma reivindicação em termos funcionais que tratava de aparelho para determinação de obstrução em dutos dotado de meios para criação de impulso de pressão no poço e meios para recepção de impulsos de pressão do dito poço e medição do lapso de tempo entre os impulsos. A Suprema Corte rejeitou a
reivindicação por ser indefinida e muito ampla uma vez que muitos outros dispositivos, sejam eles elétricos ou mecânicos, poderiam ser idealizados para implementar as mesmas funções. O Congresso respondeu a esta decisão redigindo a Seção 112 § 6º 84 da lei aprovada em 1952 que expressamente permite reivindicações do tipo means plus function.85


No entanto, Lemley desconsidera que no caso de invenções implementadas por software a invenção em geral a reside no método, e neste caso,  uma  vez  delimitado adequadamente o escopo da patente em termos de sua funcionalidade, a reivindicação de aparelho/sistema que mimetiza esta reivindicação de método não pode ser acusada de ser excessivamente ampla apenas por ser executada em um hardware genérico uma vez que a invenção não reside na plataforma computacional em que  é  executada (computador, calculadora, tablet, etc..) mas no método que independe da plataforma. A proposta de Lemley é a de se rejeitar patentes reivindicando suas funcionalidades. As mesmas devem pleitear a maneira como tais funcionalidades são atingidas o que aproximaria significativamente o objeto de proteção ao programa de computador em si, uma solução que encontra impedimentos legais óbvios na legislação brasileira.
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Ademais o próprio Federal Circuit tem consolidado argumentação de que a implementação de uma funcionalidade em código fonte não é passível de proteção pois ao alcance de  um programador habilitado: Em Northern Telecom, Inc. v.  Datapoint Corp. a Corte entendeu que seria “relativamente direto à luz do relatório descritivo para um programador habilitado escrever um programa para implementar a invenção reivindicada [...] linguagem de computador não se trata de uma conjuração de alguma arte de magia negra, é simplesmente uma linguagem altamente estruturada [...] a conversão de um pensamento completo (tal como expresso em inglês ou em linguagem matemática, isto é, dado as entradas conhecidas, a saída desejada, as expressões matemáticas necessárias e os métodos para utilizar estas expressões) em uma linguagem que uma máquina possa entender é necessariamente uma função meramente trivial (clerical) para um programador habilitado”.86
Joseph Root destaca que ao contrário das críticas de Lemley, as Cortes tendem a interpretar de forma restritiva as patentes. Os casos Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005) (en banc) do Federal Circuit e Markman v. Westview Instruments Inc87  (517 U.S.
370) da Suprema  Corte em 1996 marcam uma interpretação mais restrita das reivindicações, com base no detalhado no relatório descritivo, o que o autor configura como uma verdadeira revolução na interpretação das reivindicações (Disclosure Revolution). Para o  autor esta mudança de interpretação  tem  se consolidado  e dado poucas provas de se tratar de algo passageiro.88 Diante desta perspectiva Joseph Root recomenda aos inventores que escrevam um quadro reivindicatório em que o que se deseja proteger esteja claramente descrito: “O que o Federal Circuit busca é a intenção do inventor – o que de fato o inventor acredita que é sua invenção ? [...] Então, dê a eles esta intenção. Ao invés de esperar que um futuro interpretador [o juiz] destas reivindicações adivinhe a intenção do inventor a partir do relatório descritivo, simplesmente defina quais é esta intenção. Isto abrevia o processo, e coloca o redator de volta no controle do pedido”.89
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Em Netword LLC v. Central Corp. 90 discute-se uma patente que trata da recuperação de informações em um sistema de computadores distribuído em rede. O relatório descritivo se refere ao uso de memória cache nos computadores servidores locais para se garantir o efeito de maior velocidade na troca de informações, porém esta característica não é apresentada nas reivindicações. A Corte, no entanto, conclui que esta característica fundamental para se atingir os objetivos da invenção, deve ser usada para se restringir o escopo das reivindicações.


As patentes tem reduzido o investimento em pesquisa por parte das empresas ?


Com relação a crítica de que um número maior de patentes tem levado a perda de inovação e gastos em  P&D nos  Estados Unidos, observa-se que em seu  artigo91 de 2000, que na Figura 6 James Bessen mostra decréscimo nos gastos em inovação da indústria de software no final dos anos 80 início dos anos 90. No entanto com relação à indústria em geral dados do NSF92 mostram a evolução dos gastos totais de P&D (incluindo investimentos públicos e privados) nos Estados Unidos  em  valores atualizados em 2005.
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Figura 1: Gastos totais de P&D nos Estados Unidos em valores atualizados de 2005 Fonte: NSF, 2012


Ronald Mann93 com base em dados do U.S. Securities  and  Exchange  Commission (SEC) e da National Science Foundation (NSF) critica os dados de Bessen que argumentam que os gastos em P&D da indústria de software declinaram no mesmo período em que aumentaram os litígios, como prova do impacto do  patent  thicket. Meurer observa que a maior parte dos dados de Meurer são grandes empresas (Ford, General Electric, Mitsubishi, Matsushita) que não tem o software como representativo de suas operações. Os dados da NSF mostram que a intensidade de gastos em P&D da indústria de software (NAICS code 5112) foi de 19.3%, 20.0%, 16.8% e 20.5%, para o período 1997-2000, muito acima da média da indústria no mesmo período (3.6%).


No início dos anos 90, quando do aumento dos depósitos de patentes no setor software, alguns críticos anunciaram que as empresas norte americanas de software em breve perderiam seu impulso inovador, e que estaríamos diante de um desastre nas mesmas proporções do que ocorreu com a petroquímica Union Carbide em Bhopal na Índia, em 1984,  conforme  declarações  de  Mitch  Kapor  da  Electronic  Frontier  Foundation94.
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Passados mais de 20 anos e com o número cada vez maior de depósitos de patentes no setor, tais profecias apocalípticas de perda de dinamismo e falta de inovação não se confirmaram95.


Modelos híbridos: uma convivência possível ?


Ronald Mann aponta modelos de pools de patentes como os observados na indústria de semicondutores entre Intel, IBM, AMD e outros como conduzindo a projetos colaborativos muitos similares aos propostos pelas comunidades de software livre. Empresas com grande portfólio de patentes como IBM, HP, Intel, Fujitsu, Red Hat, Novell e General Motors tem garantido investido no Linux com observado anteriormente.96
Inovação aberta (Open Innovation) é um termo utilizado por Henry Chesbrough da Universidade de Berkeley cuja ideia central é a de que num mundo com informações distribuídas, empresas não devem se limitar a seus próprios departamentos de P&D, mas ao invés disso comprar e licenciar tecnologias de outras empresas. Empresas da área de software como Medtronic, Cisco, HP, SAP, Xerox tem aderido a esta proposta.97
Por outro lado, o desenvolvimento do setor de software livre mostra cada vez mais estratégias híbridas de licenciamento, como o exemplo do MySQL: a licença livre do MySQL (GPL) para ser utilizada em projetos de outros softwares livres e a licença comercial paga, que permite a incorporação em outros softwares não-livres. A PUC-RJ desenvolveu a linguagem de programação Lua, distribuída em licença MIT não viral, e utilizada  como  padrão  em  videogames,  segundo  Roberto  Ierusalimschy  se  fosse
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distribuída em GPL possivelmente não teria sido adotada pela indústria de videogame que é baseada em modelos proprietários. 98 A distribuição não autorizada de programas proprietários de videogames para a plataforma Android, como Football Manager Handheld e FaceFighter Gold tem ameaçado o desenvolvimento de novos produtos ao reduzir as receitas das empresas em níveis difíceis de suportar. 99 A Google anunciou em julho de 2012 a intenção de rever os termos do Google Play para evitar que novos apps contaminem aparelhos com o sistema operacional Android.100


A Red Hat apesar de atrair capital de risco em 1998 não conseguiu ser lucrativa até sua decisão em 2002 em combinar um modelo pago de serviços tradicional da Red Hat Enterprise Linux com a distribuição livre do Fedora, que permitiu fechar seu balanço com lucro pela primeira vez em 2004. Outros exemplos de estratégias híbridas podem ser citadas: a IBM fornece suporte ao Apache ao mesmo tempo em que desenvolve o Websphere no modelo proprietário, a Ronald Mann observa que a atração de grandes corporações ao Open Source Development Labs tem garantido investimentos da ordem de 1 bilhão de dólares ao ano no Linux, a maioria dos investimentos realizados por empresas com  grande portfólio de patentes  como  IBM, HP, Intel, Fujitsu, Red Hat, Novell e General Motors, o que confere uma certa garantia de que um eventual ataque ao Linux por infração de patentes possa ter uma resposta.101


Conclusão


A economia da inovação atual tem destacado cada vez mais o papel dos ativos intelectuais como estratégia de negócio das empresas  e  neste  cenário  destacam-se  o papel das patentes em especial no setor de tecnologia da informação. Se de fato o forte litígio observado nos Estados Unidos em torno da tecnologia de celulares, tem causado
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preocupação no setor, a recomposição dos portfolios de patentes por parte das grandes empresas pode se constituir um elemento que leve ao acordo entre as partes, como a sinalização observada em julho de 2012 entre a Microsoft e a Motorola Mobility adquirida pela Google.102
A literatura de patentes sempre destaca o papel das patentes como forma de divulgação de tecnologias antes protegidas por segredo industrial assim como sua função  em garantir às empresas inovadoras a segurança jurídica para investimentos em P&D sem os riscos de terem suas invenções apropriadas pelos free riders. No entanto, cada vez mais se destaca um terceiro aspecto das patentes: a possibilidade de servir como instrumento jurídico para garantir a racionalização do mercado de tecnologia, reduzindo os custos de transação.


Com relação à crítica de que a indústria de tecnologia da informação não precisa de patentes, pois se desenvolveu até os anos 80 sem este recurso, David Evans 103 mostra que a indústria de software atual é bem diferente de suas origens nos anos 60 quando seu crescimento dependia de fabricantes de hardware customizado que possuíam altas margens de lucro e, portanto podiam suportar os custos de desenvolvimento de software. Atualmente a demanda de software executado  sobre  computadores  de  uso geral aumentou significativamente e assim a necessidade de crescimento sem o suporte de grandes fabricantes de hardware. Outro aspecto é que o  software  envolve programação considerada muito mais complexa do que na fase inicial da indústria. Estes fatores impedem que se adote o mesmo modelo de inovação para a época  atual. Decisões judiciais dos anos 90 como os casos Borland v. Lotus e Apple v. Microsoft convergiram para uma saturação nos limites de proteção do direito autoral o que fez com que as empresas mudassem suas estratégias de proteção para o sistema patentário. Outro fator considerado é que se a indústria cresceu em um ritmo de inovação nos anos 60 não necessariamente deva manter o mesmo  ritmo de crescimento na época atual,
necessitando de maiores mecanismos de proteção a ativos intelectuais para estimular um ritmo de inovação mais acelerado. David Evans mostra que o movimento de software livre ao combater as patentes pode conduzir a uma situação prejudicial à indústria e ao
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próprio movimento de software livre, em que as empresas passam a proteger seus ativos cada vez mais pelo segredo industrial prejudicando a difusão tecnológica.
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RESUMO


Os Direitos Autorais no Brasil são protegidos como sendo Direitos Fundamentais, possuindo natureza jurídica de direito moral e patrimonial. É conferido ao autor exclusividade sobre a utilização, publicação e reprodução de suas obras, bem como o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das mesmas. Para regulamentar essa matéria, foi promulgada em 19 de fevereiro de 1998 a Lei nº. 9.610, que veio a proibir a utilização de fotocópia integral e obras literárias. Não obstante, é comum haver tal utilização desmedida por parte de estudantes com o fim de ter acesso à educação e ao conhecimento. Surge, então, um conflito de Direitos Fundamentais. Para a visão de alguns, a utilização da fotocópia integral deveria ser autorizada para o uso por estudantes, privilegiando-se o acesso à educação e ao conhecimento. Para os titulares de Direitos do Autor, essa prática consiste em pirataria e se deve cobrar do Estado providências cabíveis para impedi-la. A maior preocupação é com o fato de que a liberação do uso da fotocópia integral de livros didáticos possa causar efeitos negativos ao desenvolvimento intelectual do país. Sob a necessidade de respostas imediatas, soluções eficazes podem ser tomadas conjuntamente entre Estado, editoras, autores e estudantes, tais como sebos, Creative Commons, Copyleft, ponderando-se a preservação dos Direitos Autorais sem impedir o acesso à educação e ao conhecimento.
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ABSTRACT


Copyright in Brazil has been protected as fudamental rights, having juridical nature of moral and patrimonial right. It is granted to the author exclusivity over use, publishing and reproduction of his works as well as supervision over their economical benefits. To regulate this subject, the Law nº 9610 was promulgated on 1998 February 19. This law prohibited the use of integral photocopy reproduction of literary works. However, it is commom to verify an unmeasured use of this reproduction by students so that they can have access to education and knowledge. A conflict of fundamental rights, then, is brought about. For some, the use of photocopy should be granted for students, favoring access to eduction and knowledge. For the copyrighters , this practice consist of freebooting and it should be demanded providences from the Government in order to stop it. The biggest concern is with the fact that liberation of integral photocopy use of didactical books may cause negative effects to the intelectual development of the country. As there is a need for immediate answers, efficient solutions may be taken both by the State , publishers, authors and students, like tallow, creative commons, copyleft, balancing the preservation of copyright without preventing the access to education and knowledge.
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1 INTRODUÇÃO


A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, consagrou em seu artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII, a proteção dos Direitos Autorais, garantindo-se aos autores de obras intelectuais a exclusividade de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, podendo também tais direitos serem transmitidos a seus herdeiros. Tal proteção foi inserida no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, direitos de suma importância, já no próprio sentido da palavra, ou seja, pressuposto para a vida de qualquer ser humano, pois sem eles, não há dignidade humana.
Os Direitos Fundamentais ainda são classificados como cláusulas pétreas, não sendo passíveis de modificação através de emendas constitucionais, constituindo, assim, sólida garantia à população brasileira. E sendo o Brasil um Estado Social e Democrático de Direito, cabe a este a função de dar garantia e eficácia de tais direitos aos cidadãos, inclusive dos Direitos Autorais.


Porém, em uma grande maioria de casos, nascem efeitos controversos e inesperados que podem gerar insegurança jurídica e instabilidade social. Tais casos carregam questões adversas que necessitam de uma análise mais aprofundada.


Frente a urgência da situação, criam-se instrumentos para manter a harmonia de todo um sistema. O caráter de ineditismo dificulta o encontro de resolução rápida e, ao mesmo tempo, eficiente. Às vezes, é inevitável a implantação de barreiras ao desenvolvimento tecnológico. Algumas dessas barreiras são impostas pelo Direito.


É sobre esse prisma que se constata os efeitos da fotocópia na violação aos Direitos Autorais, percebendo-se as dificuldades em proteger os titulares desses direitos.


“O Direito Autoral é a forma pela qual o direito encontrou para incentivar os autores a continuar a criar, e faz isso através de uma exclusividade que é dada a esse autor”1.
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A Lei nº. 9.610/98, que regulamenta os Direitos Autorais no Brasil, fortalece a proteção desses direitos tanto no seu aspecto moral quanto no patrimonial, sendo este último o grande gerador de conflitos.


O criador necessita de estímulo e proteção,


[...] na medida em que o autor se sente protegido com relação ao regime aplicável à sua criação, ele é estimulado, incentivado a continuar a criar. O estímulo à criação contínua é o fundamento do direito autoral. Esse estímulo surge de todo um sistema de proteção previsto em lei2.


Contudo, é sabido que a fotocópia é utilizada largamente para a reprodução de livros, principalmente no meio acadêmico, mais especificamente entre os estudantes do ensino superior brasileiro. O problema surge quando a fotocópia é usada para a reprodução integral da obra literária, já que pequenos trechos podem ser reproduzidos por autorização legal.


Grande parte da comunidade acadêmica defende a liberação do uso da fotocópia integral de livros para que haja efetividade dos princípios constitucionais de livre acesso ao conhecimento e do direito à educação.


Do outro lado estão os inventores, clamando para que seus direitos sejam resguardados da forma que os foram positivados.


Ambas as posições, pensadas isoladamente, produzem prejuízos. Em uma, os titulares dos Direitos Autorais são os desfavorecidos, pois têm seus direitos lesados; em outra, a sociedade se prejudica, já que há um grande desestímulo ao desenvolvimento intelectual.


Observa-se, no entanto, que deve haver proporcionalidade entre o Direito Autoral e o acesso ao conhecimento e à educação, criando-se formas que incentivem a criação intelectual, sem gerar um afastamento dos livros daqueles que mais necessitam deles para utilizá-los para os diversos fins.


Na defesa desta monografia, ater-se-á, principalmente, à violação do Direito Autoral em razão da reprodução integral não-autorizada de obras literárias mediante o uso da fotocópia.
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Após uma incessante busca e análises, através de alguns referenciais teóricos, tratou- se de delimitar o campo de atuação da pesquisa, fazendo-se uma leitura investigativa dos principais textos que tratam dos Direitos Fundamentais e Autorais.


Tratou-se ainda de analisar as obras pesquisadas de forma a conseguir dar todo o suporte teórico e doutrinário para o presente trabalho, buscando confrontar os posicionamentos pró e contra a liberação da utilização da fotocópia integral, externando-se um entendimento proporcional a ambas as teses.


Adotou-se um procedimento geral, definido-se conceitos, teses e teores doutrinários sobre os Direitos Fundamentais, passando-se ao estudo específico dos Direitos Autorais, demonstrando os problemas enfrentados pelos titulares de Direitos de Autor, evidenciando a problemática da fotocópia.


Desta forma, como proteger os Direitos Autorais? Medidas vêm sendo tomadas pelas Autoridades Policiais a fim de tentar dar efetividade ao disposto na lei nº. 9.610/98, porém não são suficientes para conter o problema.


O desafio, portanto, é encontrar medidas que estimulem a criação, sem afastar o acesso de todos à própria criação. E soluções para isso é o que não falta, sendo elas mostradas e discutidas nesta monografia.


	BASES CONSTITUCIONALISTAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS


Estando o Direito Autoral previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII3, ou seja, incluído no rol dos Direitos e Garantias Fundamentais, faz-se mister uma análise inicial dos Direitos Fundamentais para uma melhor compreensão do tema, através de seu conceito e histórico. Dar-se-á, ao fim, um enfoque também ao Direito de Propriedade, visto ser o Direito Autoral uma espécie do gênero propriedade.


	CONCEITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS


Há certa variedade doutrinária acerca do conceito de Direitos Fundamentais, sendo empregadas expressões como Direitos Naturais, Direitos Individuais, Direitos Públicos Subjetivos, Liberdades Fundamentais, Liberdades Públicas, Direitos do Homem, Direitos Humanos e Direitos Fundamentais do Homem. Diante dessa multiplicidade terminológica, convém estudar a diferença e o significado dos termos.


Inicialmente era mais usada a designação Direitos Naturais, pois essa categoria de direitos era tida como universal e imutável, tratando de direitos inerentes à natureza do homem, enquanto criado à imagem e semelhança de Deus ou enquanto ser racional. Depois que tais direitos passaram a ser positivados, deixou-se de lado essa denominação.


A expressão Direitos Individuais é mais usada para especificar um tipo de Direitos Fundamentais, que são aqueles ligados aos Direitos Civis. Não serve para ser usada amplamente porque não engloba os chamados Direitos Coletivos, que também são espécie dos Direitos Fundamentais.


Já Direitos Públicos Subjetivos, Liberdades Fundamentais e Liberdades Públicas são expressões que estão ligadas à concepção de Estado Liberal. A crítica que se faz a tais designações é que, por estarem se referindo a Estado Liberal, ou seja, não-interventivo, não se
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estariam englobando os  Direitos Coletivos, que dependem de uma prestação positiva do Estado.


Os termos mais usados na doutrina são Direitos Humanos (ou Direitos do Homem) e Direitos Fundamentais (ou Direitos Fundamentais do Homem).


Diz José Afonso da Silva que “Direitos Humanos é a expressão preferida nos documentos internacionais. Contra ela, assim como contra a terminologia Direitos do Homem, objeta-se que não há direito que não seja humano ou do homem”4, apesar de atualmente já se falar num direito especial de proteção aos animais.


No mesmo sentido, conceitua Marcelo Novelino que “Direitos Humanos são direitos relacionados aos valores liberdade e igualdade positivados no plano internacional [...] e os Direitos Fundamentais são os Direitos Humanos consagrados e positivados, no plano interno, pela Constituição”5.


No dizer de Canotilho, os direitos fundamentais cumprem


[...] a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva:
	constituem, num plano jurídico-objectivo, normas de competência negativa   para   os   poderes   públicos,   proibindo   fundamentalmente   as
ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano
jurídico-subjectivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa).6


Para Robert Alexi7, os Direitos Fundamentais podem diferenciar-se em três concepções: formal, material e procedimental. Segundo o autor alemão, os Direitos Fundamentais são todos os direitos catalogados expressamente como tais pela própria Constituição. Assim, a definição formal se basearia na normatividade de direito positivo dos Direitos Fundamentais. Porém, argumenta ele que não basta uma positivação para o direito ser fundamental, devendo existir conjuntamente a isso um conceito material. Tal conceito não
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seria o propagado por Schmitt que dizia que são Direitos Fundamentais em sentido próprio “somente os Direitos Humanos liberais do indivíduos”8, visto que estariam excluídos os Direitos Sociais e que necessitam de uma prestação positiva do Estado, como já dito anteriormente.


Então, a concepção material é que Direitos Fundamentais devem representar Direitos Humanos transformados em Direito Constitucional Positivo. Finaliza Alexi o conceito de Direitos Fundamentais ao dar-lhes característica procedimental ao dizer que a tipificação positiva dos Direitos Fundamentais é um assunto do Poder Constituinte.


Silva:


Para finalizar o conceito de Direitos Fundamentais, tem-se o que diz José Afonso da


Direitos Fundamentais do Homem constitui a expressão mais adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do Direito Positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualitativo fundamentais, acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e
materialmente efetivados.9



	DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS






Aqui se tratará da evolução histórica dos Direitos Fundamentais, de como eles surgiram e chegaram às constituições modernas e contemporâneas, analisando-se os momentos históricos que ensejaram sua origem, bem como os aspectos ideológicos que os embasaram.


Há que se ressaltar que “o reconhecimento dos Direitos Fundamentais do Homem, em enunciados explícitos nas declarações de direito, é coisa recente, e está longe de se
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esgotarem suas possibilidades, já que cada passo na etapa da evolução da humanidade importa na conquista de novos direitos”.10


	Absolutismo


Apesar de alguns doutrinadores, como Celso Lafer11, considerarem as origens dos Direitos Fundamentais (para ele Direitos Humanos) nas tradições judaico-cristãs da civilização ocidental, ao exemplificar que tais tradições consideravam o ser humano como valor-fonte, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ater-se-á, no presente trabalho, ao exame das origens dos Direitos Fundamentais como se os têm hoje, ou seja, através das primeiras declarações de direito.


Na Idade Média (séculos V – XV), em que predominava o sistema feudal, quem detinha o poder era a igreja. Os senhores feudais, classe hierárquica superior, viam seu direito de propriedade limitado aos dogmas da Igreja. Aliado a isso, desenvolvia-se uma onda de violência na Europa, impondo medo a toda sociedade feudal.


Nessa mesma época, surgia uma nova sociedade cujos pilares de sustentação estavam fincados na expansão comercial e cultural: era a burguesia. A nova classe precisava de apoio para desenvolver suas atividades e viu nas Monarquias Absolutistas uma chance para seu progresso.


O principal teórico do Absolutismo foi Thomas Hobbes que justificava a adoção do Antigo Regime como sendo o único capaz de conter a guerra de todos contra todos, acabando com a situação de medo dominante. Para tanto, os súditos renunciariam a liberdade em troca da segurança oferecida pelo Estado, cuja soberania sobre os súditos tornou-se absoluta.


Havendo segurança garantida pelo Estado, desenvolveu-se o sistema de apropriação privada, instaurou-se o Absolutismo na Europa, tendo na Inglaterra e França seus principais expoentes.
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Contudo, é de conhecimento notório o excesso com que os monarcas absolutistas passaram a exercer o poder nas nações européias, sendo por muitas vezes chamados de “mãos-de-ferro”. Governavam com tamanha arbitrariedade que a sociedade, livre dos empecilhos da natureza, viu-se diante de opressões sociais e políticas, passando a lutar para destas se libertar.


Os primeiros antecedentes diretos das declarações de direitos foram os pactos, forais e as cartas de franquias, que baseados na teoria do direito natural, outorgaram a proteção de direitos reflexamente individuais, embora diretamente grupais e estamentais. Dentre os principais estavam: os espanhóis


[...] de Leon e Castela de 1188, pelo qual o rei Afonso IX jurara sustentar a justiça e a paz do reino, articulando-se, em preceitos concretos, as garantias dos mais importantes direitos das pessoas, como a segurança, o domicílio, a propriedade, a atuação em juízo etc; de Aragão, que continha reconhecimento de direitos, limitados aos nobres, porém12.


Além de diversos nas colônias inglesas na América.



	Cartas e Declarações Inglesas


Na Inglaterra, começaram a ser elaboradas cartas e declarações; e apesar de muitas delas não conterem efeitos para toda a população, foram de significante valia para a solidificação dos Direitos Fundamentais do Homem. As mais importantes foram a Magna Carta, a Petição de Direitos, o Ato de Habeas Corpus e a Declaração de Direitos13.


A Magna Carta, assinada em 1215 e tornada definitiva em 1225, protegia os privilégios dos barões e os direitos dos homens livres. Serviu de base para o sistema constitucional inglês, fundamentando a ordem jurídica democrática da Inglaterra.


A Petição de Direitos de 1628 veio para confirmar alguns direitos já garantidos na Magna Carta e o principal deles foi o de que nenhum homem livre seria detido nem preso, nem despojado de seus direitos nem de seus bens, nem declarado fora da lei, nem exilado, nem prejudicada a sua posição de qualquer outra forma; tampouco proceder-se-ia com força
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contra ele, nem mandar-se-ia que outrem o fizesse, a não ser por um julgamento legal de seus pares e pela lei do país.


O Ato de Habeas Corpus de 1679 pôs fim às prisões arbitrárias dos monarcas, tornando-se a mais sólida garantia de liberdade individual.


Por fim, sendo o mais importante documento da Revolução Gloriosa de 1688, que findou com o Antigo Regime no Reino Unido, instaurando a Monarquia Parlamentarista, a Declaração de Direitos impôs aos futuros reis a limitação a todos os direitos e deveres nela contidos. Alguns desses direitos eram:


Os Lords espirituais e temporais e os Comuns, hoje (22 de janeiro de 1689) reunidos [...] constituindo em conjunto a representação plena e livre da nação [...] declaram [...] para assegurar os seus antigos direitos e liberdades:


	– Que o pretenso direito da autoridade real de suspender as leis ou a sua execução [...] é ilegal;



	– Que o pretenso direito da autoridade real de dispensar das leis ou da sua execução [...] é ilegal;[...]


4 – Que qualquer levantamento de dinheiro para a Coroa ou para seu uso [...] sem o consentimento do Parlamento [...] é ilegal [...]14







	A crise do Absolutismo, Iluminismo e a Revolução Americana


Com a ascensão da burguesia, os poderes absolutos do rei para comandar o Estado tornaram-se fatores impeditivos da expansão dos ideais burgueses. Era necessária agora (século XVIII) a consolidação de um sistema legal que garantisse mais que o mínimo de Direitos Fundamentais.


Nesse sentido, diz José Afonso da Silva que


[...] Mas às suas exigências vitais era arrebatada qualquer possibilidade de fazer-se valer na legislação e na administração; enquanto toda a sua atividade era exposta à arbitrariedade e à opressão jurídica e econômica das classes privilegiadas. Essa contradição entre uma superestrutura atrofiada e uma sociedade progressiva não poderia deixar de provocar uma crise muito grave na vida da nação; ela produziu-se em efeito e tornou-se tão forte que,
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em certo ponto, as autoridades estabelecidas se encontraram na impossibilidade de ir adiante no governo15.


Surgiu quem começasse a trabalhar idéias opostas ao regime dominante, principalmente na França, formando condições subjetivas para a derrubada do Antigo Regime. Dentre as principais doutrinas, destacou-se o pensamento Iluminista.


Tais ideais criticavam o Regime Absolutista pregando a organização de uma sociedade baseada no liberalismo econômico e político.


Os principais representantes do Iluminismo que propuseram idéias relevantes no campo jurídico foram Monstesquieu, que desenvolveu a teoria da separação dos poderes em Legislativo, Executivo e Judiciário; Jean Jaques Rosseau, que em seu Contrato Social pregava que sociedade e Estado nascem segundo convênio entre as diversas pessoas, em benefício de seus interesses comuns, sendo soberano do poder o próprio povo.


Assim, baseado nos ideais iluministas, teve início a Revolução Americana, culminando com a independência dos Estados Unidos da América.


Antes da efetivação da independência, houve a primeira declaração de direitos fundamentais dos tempos modernos: a da Virgínia, datada de 12/01/1776. Consubstanciava as bases dos direitos dos homens ao dizer que


todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes; todo o poder está investido no povo e, portanto, dele deriva, e os magistrados são seus depositários e servos, e a todo tempo por ele responsáveis; o governo é, ou deve ser, instituído para o comum benefício, proteção e segurança do povo, nação ou comunidade; ninguém tem privilégios exclusivos nem os cargos ou serviços públicos serão hereditários; os poderes Executivo e Legislativo do Estado deverão ser separados e distintos do Judiciário e, para garantia contra a opressão, os membros dos dois primeiros teriam que ter investidura temporária e as vagas seriam preenchidas por eleições freqüentes, certas e regulares; as eleições dos representantes do povo devem ser livres; é ilegítimo todo poder de suspensão da lei ou de sua execução, sem o consentimento dos representantes do povo; assegurado o direito de defesa nos processos criminais, bem como julgamento rápido por júri imparcial, e que ninguém seja privado de liberdade, exceto pela lei da terra ou por julgamento de seus pares; vedadas fianças e multas excessivas e castigos cruéis e extraordinários; vedada a expedição de mandados gerais de busca ou de detenção, sem especificação exata e prova do crime; a liberdade
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de imprensa é um dos grandes baluartes da liberdade; todos os homens têm igual direito ao livre exercício da religião com os ditames da consciência.16


Posteriormente, depois de declarada a independência americana, foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos, garantindo-se diversos Direitos Fundamentais do Homem, dentre eles:


[...] liberdade de religião e culto, de palavra, de imprensa, de reunião pacífica e direito de petição; inviolabilidade da pessoa, da casa, de papéis e posses de objetos; direito de defesa e de um julgamento por juiz natural e de acordo com o devido processo legal, isto é, com garantias legais suficientes; garantia do direito de propriedade, de que não se poderá privar senão para uso público e com justa compensação; direito a julgamento público e rápido por júri imparcial do Estado e distrito em que o crime tenha sido cometido, com direito a provas de defesa e assistência de um advogado; vedação de exigências de fiança e multas excessivas, bem como de infligência de penas cruéis ou inusitadas, tal como já previa a declaração da Virgínia; proibição da escravatura e servidão involuntária; garantia de que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos são cidadãos norte- americanos qualquer que seja sua raça ou cor; garantia de igual proteção das leis, ou seja: igualdade perante a lei; garantia ao direito de sufrágio igual a todos os cidadãos, que, por isso, não poderá ser restringido por motivo de raça ou cor; direito de voto às mulheres; proibição de leis retroativas; proibição de suspensão do habeas corpus, a menos que a ordem pública o exija nos casos de rebelião ou invasão; garantia de que a enumeração de certos direitos na Constituição não seja interpretada como denegação ou
diminuição dos outros direitos que o povo se reservou17.



	A Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão


Pondo fim ao Antigo Regime na França, foi assinada em 27/08/1789 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que inspirada no Iluminismo, visava a positivar princípios na Constituição francesa.


Há críticas sobre essa declaração, no sentido de dizer que apenas serviu de base para ascensão econômica da burguesia. Porém, mesmo que assim tenha ocorrido, instituiu-se a igualdade de indivíduos, extinguindo, pelo menos formalmente, as castas sociais.
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A Declaração proclamou em dezessete artigos os princípios da liberdade, igualdade, propriedade e legalidade, garantindo-se também a resistência à opressão, que se encontram até hoje nas constituições democráticas.


Dava-se o início da concretização dos Direitos Fundamentais.



	Os Ideais Socialistas e os Novos Direitos Fundamentais


Os primeiros Direitos Fundamentais concretizados eram de caráter nitidamente individual, em que se presumia uma intervenção negativa do Estado, ou seja, não podendo interferir nas relações privadas entre particulares. O Estado limitava-se a garantir os Direitos Individuais sem intervir ativamente na sua promoção.


Contudo, no final do século XVIII e início do XIX, as mudanças ocorridas no panorama econômico europeu com a Revolução Industrial criaram uma situação de miséria para a classe trabalhadora.


A exploração da mão-de-obra infantil e feminina, a longa duração da jornada de trabalho, as duras condições de produção, os acidentes nas máquinas, os ínfimos salários e o desemprego constante eram rotina no dia-a-dia da classe operária européia.


Diante dessa situação, a massa trabalhadora passou a exigir melhores condições de trabalho. Os direitos Individuais garantidos pela participação negativa do Estado não serviam para essa classe. Com isso, eclodiram as revoluções de 1848.


Nesse panorama, surgiram os socialistas


[...] primeiro os utopistas (Saint Simon, Fourier, Louis Blanc, Owen e outros), depois os cientistas (Marx, Engels) e submeteram essas concepções da liberdade, da igualdade, e, enfim, do homem a severas críticas, pois apesar de retoricamente afirmadas e reconhecidas, permitiam medrassem a injustiça e a iniqüidade na repartição da riqueza, e prosperasse a miséria das massas proletárias, enquanto o processo acumulativo favorecia, de um lado, o enriquecimento de poucos e, de outro, as crises econômicas ainda mais empobrecedoras e geradoras de desemprego18.
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O Manifesto Comunista foi o documento político de maior importância na crítica ao sistema burguês. Pedia garantias agora sociais. Queriam não somente a realização da liberdade, mas também da igualdade. Conforme diz Sarlet, “a nota distintiva destes direitos é sua dimensão positiva, uma vez que se cuida não mais de evitar a intervenção do Estado na esfera da liberdade individual”19, mas sim na de propiciar um direito de participar do bem- estar social.


Com isso, abriram-se as portas para uma progressiva inclusão de uma série de novos direitos nas Constituições, dentre eles o direito à educação, saúde, trabalho digno, segurança social.


Diz Celso Lafer que


a primeira geração de direitos viu-se igualmente complementada historicamente pelo legado do socialismo, vale dizer, pelas reivindicações dos desprivilegiados a um direito de participar do “bem-estar social”, entendido como os bens que os homens, através de um processo coletivo, vão acumulando no tempo20.


As primeiras Constituições a concretizar tais direitos foram a mexicana de 1917 e a alemã (Weimar) de 1919.


Já na Rússia, reconheceu-se tais direitos através da Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado


[...] fundada sobre o princípio da livre união de nações livres, propondo suprimir toda exploração do homem pelo homem, abolir definitivamente a divisão da sociedade em classes, esmagar sem piedade todos os exploradores, realizar a organização socialista da sociedade e fazer triunfar o socialismo em todos os países21.


Isso serviu de base para a instauração do Socialismo e a formação da União Soviética, porém como é de amplo conhecimento, apesar de ter vingado por quase meio
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século (1945-1989), o regime da URSS vigorou sob quase total desconsideração dos direitos individuais e civis dos cidadãos soviéticos.





	O Papel da Igreja Católica


A doutrina da Igreja Católica também desenvolveu importante papel no desenvolvimento dos Direitos Fundamentais, principalmente em razão de sua doutrina social.


Durante a Antiguidade, os pensadores gregos utilizavam a doutrina cristã para valorizar a dignidade do ser humano, já que este havia sido criado à imagem e semelhança de Deus.


Contudo, durante a Idade Média e o Antigo Regime, a Igreja deixou de lado sua doutrina social, aliando-se aos poderosos da época para garantir privilégios a sua estrutura. Com isso, observou-se a prática de atos totalmente contrários aos ideais naturais de igualdade e fraternidade humana.
Somente a partir do século XIX, através da Encíclica22 Rerum Novarum de 1894 do Papa Leão XIII é que a Igreja “procurou inserir-se de maneira autônoma entre o Liberalismo e o Socialismo, propondo uma via própria inspirada nos princípios cristãos”23.


Com isso, a Igreja Católica voltou a desempenhar importante função na difusão dos Direitos Fundamentais, com especial contribuição do Papa João Paulo II no último século.



	A Declaração Universal dos Direitos do Homem






Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945 foi criada a Organização das Nações Unidas, tendo por base o princípio da igualdade soberana de todos os Estados amigos da paz. Para que essa paz fosse alcançada, era condição que se respeitasse os Direitos Naturais do Homem.
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Foi nesse período que foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, assinada em Paris em 10 de dezembro de 1948, excluindo-se a antiga concepção dos direitos fundamentais como abstratos, metafísicos, puramente ideais, meros produtos da ilusão e otimismo ideológico.


A Declaração Universal dos Direitos do Homem contém trinta artigos, precedidos de um preâmbulo com sete considerandos, em que reconhece solenemente: a dignidade da pessoa humana, como base da liberdade, da justiça e da paz; o ideal democrático com fulcro no progresso econômico, social e cultural; o direito de resistência à opressão; finalmente a concepção comum desses direitos24.


Depois disso, praticamente todas as nações do mundo vêm declarando os Direitos Fundamentais em seus textos, restando, na maioria das vezes, que haja efetividade através de realização eficaz deles.


	OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS


A primeira Constituição, no mundo, a subjetivar e positivar os direitos do homem, dando-lhes concretização jurídica efetiva, foi a do Império do Brasil de 1824. Contudo, tal texto não trazia especificamente um título “Declarações de Direitos”, mas continha “Das disposições gerais e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros”, com disposições sobre a aplicação da Constituição, sua reforma, natureza de suas normas e o artigo 179, com 35 incisos, dedicados aos direitos e garantias individuais especialmente, que garantia “A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do
Império25”.


Na Constituição de 1891, já existia, na Seção II do título IV, uma “Declaração de Direitos”, onde se asseguravam a brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade


[image: image]
	[bookmark: bookmark270]SILVA, op. Cit., p. 163.

	[bookmark: bookmark271]BRASIL. Constituição (1824). Constituição Política do Império do Brasil: outorgada em 25 de março de 1824. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao24.htm>. Acesso em: 19 mai. 2007.


dos direitos concernentes à liberdade, à segurança e à propriedade. Basicamente, a Carta continha os direitos e garantias individuais, dizendo seu artigo 72 que “A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes[...]26”.


A partir da Constituição de 1934, foram incorporados, além dos Direitos e Garantias Individuais, os Direitos da Nacionalidade e Políticos. Além disso, esse texto incorporou, através do Título “Da Ordem Econômica e Social”, seguindo outras Constituições do pós Primeira Guerra Mundial, os Direitos Econômicos e Sociais do Homem, ainda que de maneira pouco eficaz, dizendo seu artigo 115 que “A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos
existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica27”.


Posteriormente, houve um retrocesso na Constituição ditatorial de 1937 (Era Vargas), com integral desrespeito aos Direitos do Homem, especialmente os relativos às relações políticas.


Com a Constituição de 1946, retomou-se a garantia dos Direitos Fundamentais do Homem, visto ter ela trazido em seu Título IV a “Declaração dos direitos” em dois capítulos: Nacionalidade e Cidadania; Direitos e Garantias Individuais. Tendo a redação do artigo 141 “A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes [...]28”.


O texto constitucional de 1967 e a Emenda nº 1 de 1969, apesar de serem ditatoriais, consagraram os direitos concernentes à vida, liberdade, segurança individual e à propriedade, em seus artigos 151 e 153 respectivamente. Não obstante isso, sabe-se que tais direitos foram violentamente esmagados pela Ditadura Militar.
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Art 151 - Aquele que abusar dos direitos individuais previstos nos §§ 8º, 23. 27 e 28 do artigo anterior e dos direitos políticos, para atentar contra a ordem democrática ou praticar a corrupção, incorrerá na suspensão destes últimos direitos pelo prazo de dois a dez anos, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante representação do Procurador-Geral da República, sem prejuízo da ação civil ou penal cabível, assegurada ao paciente a mais ampla, defesa29.


Por fim, em 1988 foi promulgada a chamada “Constituição Cidadã”, que trouxe em seu título II os “Direitos e Garantias Fundamentais”, subdivididos em cinco capítulos: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Dos Direitos Sociais; Da Nacionalidade; Dos Direitos Políticos; Dos Partidos Políticos.



	O DIREITO FUNDAMENTAL À PROPRIEDADE





O regime jurídico da propriedade é fundamentado na Constituição Federal de 1988. É dito no art. 5º, XXII30 que é garantido a todos o direito de propriedade, sendo complementado no inciso seguinte que a propriedade atenderá a sua função social. Assim, tem-se que só se garante o direito de propriedade se esta atender sua função social.


Historicamente, o direito à propriedade foi consagrado como sendo um direito individual, contudo, à luz das interpretações constitucionais contemporâneas, ele não pode mais ser considerado puro direito individual, “relativizando-se seu conceito e significado, especialmente porque os princípios da ordem econômica são preordenados à vista da realização de seu fim: assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”.31
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Norberto Bobbio não considerava a propriedade como Direito Fundamental, para ele “a única coisa até agora que se pode dizer é que são expressão de aspirações ideais, às quais o nome de direitos serve unicamente para atribuir um título de nobreza” 32.


Porém, diz a Professora Carla Caldas que “o trabalho aperfeiçoa o homem e, assim, o homem evolui e o fruto do seu conhecimento e do seu trabalho torna-se direito fundamental”33.


Não obstante, a própria Constituição ou legislação ordinária pode estabelecer limites e exceções aos Direitos Fundamentais. “O núcleo essencial deve ser preservado,  porém poderá sofrer disposições restritivas e ou conformadoras”34. E foi o que ocorreu com a propriedade.


Geralmente esses limites serão estabelecidos pelos princípios constitucionais, pois “os princípios constitucionais são os pilares sobre os quais se construirá o edifício jurídico. É o alicerce, o fundamento, a base”35. No dizer de Carlos Britto “uma parte deles se define por contraposição. Daí que passem a encarnar valores em estado de fricção potencial ou latente, como, verbi gratia, o princípio da propriedade privada e o da função social da propriedade- bem-de-produção[...]36”.


Diante disso, não se considera mais o direito à propriedade como sendo absoluto, mas sim relativo, na medida em que, deve ser restringido sob os ditames do interesse social. Resguarda-se o direito do proprietário, dentro da delimitada esfera que a disciplina constitucional lhe traça. Devendo, inclusive, que as normas de direito privado sobre a propriedade sejam compreendidas de acordo com a disciplina imposta pela Constituição.


No capítulo seguinte, será estudado especificamente o direito autoral, um direito especial da propriedade. Como bem diz Eliane Abrão “a propriedade imaterial, ou direitos
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exercidos sobre bens imateriais, é gênero de que são espécies os Direitos Autorais, os direitos vizinhos aos autorais, os direitos de propriedade industrial e os direitos de pesonalidade37”.
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3 DOS DIREITOS AUTORAIS


Depois de introduzida a idéia de Direito Autoral como hierarquicamente um Direito Fundamental Constitucional e uma espécie do ramo da Propriedade Intelectual, tratar-se-á neste capítulo das nuances mais específicas dos Direitos Autorais.


3.1 HISTÓRICO


A atividade intelectual é inerente ao ser humano e, por isso mesmo, desde os primórdios da humanidade já havia desenvolvimento dos frutos do intelecto humano. Porém, só há que se falar em proteção desses frutos a partir da Antiguidade Clássica, quando se passou a ter meios de reproduzi-los e disseminá-los.


Na Grécia Antiga, os filósofos eram pessoas reconhecidas justamente por conta do que escreviam. A partir de seus escritos, desenvolviam atividades que os remuneravam. Não existia propriamente algum tipo de direito autoral, mas já havia valorização social pelo fato de serem os filósofos escritores.


Na Roma Antiga, diz-se que possivelmente podia haver pleito de reparação por parte dos escritores que sofressem eventuais danos morais, através da chamada actio injuriarium, por exemplo, nos casos de plágio ou uso indevido de nome. Também era garantida, através da Acessão, a propriedade do objeto físico ao autor cuja obra estivesse representada.


Durante a Idade Média, a reprodução das invenções autorais ocorria com mais intensidade nos monastérios com a finalidade de transmissão de ensinamentos religiosos. No entanto, era proibida a divulgação da autoria, o que não ajudou a evolução dos Direitos Autorais. Ao lado das publicações religiosas, também eram produzidas, nessa época, escritos políticos, cujo valor essencial era o reconhecimento da autoria e sua difusão.


Com a invenção da impressora por Gutemberg em 1436, e do papel na mesma época, juntamente com a Renascença38, já no início da Era Moderna, houve uma intensificação da produção literária e sua conseqüente reprodução em livros.
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O papel dos editores foi de fundamental importância nessa época, pois através dos privilégios39 concedidos a eles, ocorreu com mais facilidade a divulgação das obras clássicas e a disseminação da erudição. No final do século XVII, surgiu um conflito entre autores e editores, vindo a ser extintos, posteriormente, os privilégios, sendo substituídos pelo direito de autor.


O principal privilégio dado aos editores recebeu o nome de copyright40. Tratava-se de uma ferramenta governamental eficiente em favor da realeza, pois os escritos eram censurados e manipulados de modo que a favorecessem.


Já nessa época, começou a surgir a pirataria, proporcionando idênticas obras a valores bem mais acessíveis. Para combatê-la, foi criado pelos ingleses o Licensing Act41, em 1586, possibilitando um controle ainda mais intenso do já existente.


Com a pressão cada vez maior dos autores reivindicando seus direitos, foram extintos os monopólios e censura da Stationers Company42 na Inglaterra, em 1710, com a promulgação do Statute of Anne da Rainha Ana da Grã-Bretanha, incentivando a produção artístico-literária e regulamentando alguns aspectos referentes às publicações. Possibilitou-se a edição de livros nos próprios nomes dos autores, afastando esses do anonimato, extinguiu-se a perpetuidade dos direitos das companhias editoriais e reconheceu-se formalmente o copyright.


Na França, os privilégios também existiam para os editores em detrimento dos autores. Mas os ideais de igualdade e liberdade da Revolução Francesa ajudaram a mudar a proteção em favor dos escritores, dando-se um caráter patrimonial aos Direitos Autorais, tratando a obra como uma verdadeira propriedade. Em 1791 foram assegurados os direitos de representação, englobando também as obras de músicos, atores, pintores e outros artistas. Já
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em 1793, consagrou-se os direitos de reprodução, tendo a expressão Droit d’Auteur43 formado as bases dos Direitos Patrimoniais Autorais.


Os ideais franceses atravessaram o continente europeu e influenciaram os Direitos Autorais em todo o mundo, fazendo dominar o caráter patrimonial sobre tal proteção.


Em 1878, representantes da classe artística (escritores, músicos, atores, jornalistas, professores) de vários países se reuniram em Bruxelas para um primeiro congresso internacional sobre a Propriedade Intelectual. Iniciou-se daí uma análise internacional dos Direitos Autorais.


Em seguida, tentando uniformizar as legislações internacionais sobre direitos de autor, ocorreu, em 1886, em Berna, na Suíça, uma reunião onde se discutiu e aprovou princípios básicos e gerais de proteção aos Direitos Autorais. Foi a chamada Convenção de Berna.


No período pós-Segunda Guerra, avançou-se no campo dos Direitos Autorais com a realização de mais convenções internacionais, como a Convenção Interamericana sobre os Direitos de Autor, que lhe deu as características atuais.


Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, foram protegidos os Direitos Autorais em seu artigo 27:


[...] I – todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios.


II – todo o homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor [...]44.




Roma.
Em 1952, realizou-se a Convenção Universal de Genebra e em 1961 a Convenção de


Em 1961, foi criada a OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, órgão vinculado a ONU – Organização das Nações Unidas, buscando a proteção dos criadores
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e titulares da propriedade intelectual em esfera mundial. Porém, perdeu força com a criação da OMC porque a OMPI “não detinha poderes para votar resoluções pelos Estados e, conseqüentemente, não podia força-los ao seu cumprimento”45. Já a OMC criou um mecanismo que estabeleceu normas gerais de adesão imediata e sem reservas por parte de todos os países membros da comunidade econômica internacional, bem como instrumentos para a solução pacífica de controvérsias entre Estados no que dissesse respeito à propriedade intelectual, eram os TRIPS.


Já nos anos 90, foi aprovado o TRIPS – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, vinculado a OMC – Organização Mundial do Comércio, tentando reduzir os conflitos nas negociações internacionais dos objetos do Direito da Propriedade Intelectual.


	EVOLUÇÃO HISTÓRICA NO BRASIL


O ordenamento jurídico nacional sempre buscou cuidar da proteção daqueles bens nascidos da inteligência e alma humanas.
A Constituição do Império de 1824 protegeu os direitos dos inventores em seu artigo 179, inciso XXVI, que dizia que “Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação.”
Indícios de proteção infraconstitucional vieram com a criação dos cursos jurídicos do país de São Paulo e Olinda, de 1827, previstos no artigo 27, nota-se que foram garantidos privilégios ainda e não Direito de Autor propriamente dito:


Os Lentes farão a escolha dos compêndios da sua profissão, ou os arranjarão, não existindo já feitos, com tanto que as doutrinas estejam de accordo com o systema jurado pela nação, estes compêndios, depois de approvados pela Congregação, servirão interinamente; submettendo-se porém a approvação da Assembléia Geral, e o Governo fará imprimir e fornecer às escolas, competindo aos seus autores o privilégio exclusivo da obra por dez anos 46.
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Posteriormente, o Código Criminal de 1830 dispôs sobre proteção penal aos direitos autorais em seu artigo 261:


Art. 261 Imprimir, gravar, lithografar ou introduzir quaisquer escriptos ou estampas, que tiverem sido feitos, compostos ou traduzidos por cidadãos brazileiros, enquanto estes viverem, e dez annos depois de sua morte, se deixarem herdeiros. Penas: perda de todos os exemplares para o autor ou o traductor, ou seus herdeiros, ou na falta d’eles, do seu valor e outro, e de multa igual ao tresdobro do valor dos exemplares. Se os escriptos ou estampas pertencerem a corporações, a proibição de imprimir, gravar, lithografar ou introduzir durará somente por espaço de dez anos47.


A Constituição de 1891, fortemente influenciada pela Convenção de Berna no art. 72, § 26, consagrou o direito exclusivo de reprodução das obras aos autores de obras literárias e artísticas, e de seus herdeiros pelo tempo que a lei determinasse.


Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:[...]


§ 26 - Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-Ias, pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar48.


A partir daí, todas as Cartas Constitucionais, com exceção da de 1937, contemplaram os Direitos Autorais.49


O Código Penal da República de 1890 continuou a proteger penalmente os direitos autorais em seu art. 345:


Art. 345. Reproduzir, sem consentimento do autor, qualquer obra litterária ou artística, por meio da imprensa, gravura ou lithografia, ou qualquer processo mecânico ou chimico, enquanto viver, ou a pessoa a quem houver sido transferido a sua propriedade e dez annos mais depois de sua morte, si
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deixar herdeiros: Penas – de apprehensão e perda de todos os exemplares, e multa igual ao triplo do valor dos mesmos a favor do autor 50.


A Lei nº 496 de 189851 foi o primeiro texto civil infraconstitucional a regular os Direitos Autorais no Brasil. Previa em seu artigo primeiro que “Os direitos de autor de qualquer obra litterária, scientífica ou artística consistem na faculdade, que só elle tem, de reproduzir ou autorisar a reproducção do seu trabalho pela publicação, traducção, representação, execução ou de qualquer outro modo [...]”52.


O Código Civil de 1916 tratou do tema nos artigos 649 a 673, sofrendo alteração pela Lei 3.725 de 1919, permanecendo compatível com legislações especiais até o advento da nova Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610/1998).


Assim diziam os artigos 649 a 673:


Art. 649. Ao autor de obra literária, científica ou artística pertence o direito exclusivo de reproduzi-la. (Redação da Lei nº 3.447, de 23.10.1958)


§ 1º Os herdeiros e sucessores do autor gozarão desse direito pelo tempo de 60 (sessenta) anos, a contar do dia de seu falecimento.


§ 2º Se morrer o autor, sem herdeiros ou sucessores até o 2º grau, a obra cairá no domínio comum.


§ 3º No caso de caber a sucessão aos filhos, aos pais ou ao cônjuge do autor, não prevalecerá o prazo do § 1º e o direito só extinguirá com a morte do suucessor.


Art. 650. Goza dos direitos de autor, para os efeitos econômicos por este Código assegurados, o editor de publicação composta de artigos ou trechos de autores diversos, reunidos num todo, ou distribuídos em series, tais como jornais, revistas, dicionários, enciclopédias e seletas.


Parágrafo único. Cada autor conserva, neste caso, o seu direito sobre a sua produção, e poderá reproduzi-la em separado.


Art. 651. O editor exerce também os direitos a que se refere o artigo antecedente, quando a obra for anônima ou pseudônima.
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Parágrafo único. Mas, neste caso, quando o autor se der a conhecer, assumirá o exercício de seus direitos, sem prejuízo dos adquiridos pelo editor.


Art. 652. Tem o mesmo direito de autor o tradutor de obra já entregue ao domínio comum e o escritor de versões permitidas pelo autor da obra original, ou, em sua falta, pelos seus herdeiros e sucessores. Mas o tradutor não se pode opor à nova tradução, salvo se for simples reprodução da sua, ou se tal direito lhe deu o autor.


Art. 653. Quando uma obra, feita em colaboração, não for divisível, nem couber na disposição do art. 651, os colaboradores, não havendo convenção em contrário, terão entre si direitos iguais; não podendo, sob pena de responder por perdas e danos, nenhum deles, sem consentimento dos outros, reproduzi-la, nem lhe autorizar a reprodução, exceto quando feita na coleção de suas obras completas.


Parágrafo único. Falecendo um dos colaboradores sem herdeiros ou sucessores, o seu direito acresce aos sobreviventes.


Art. 654. No caso do artigo anterior, divergindo os colaboradores, decidirá a maioria numérica, e, em falta desta, o juiz, a requerimento de qualquer deles.


§ 1º Ao colaborador dissidente, porém, fica o direito de não contribuir para as despesas de reprodução, renunciando a sua parte nos lucros, bem como o de vedar que o seu nome se inscreva na obra.


§ 2º Cada colaborador pode, entretanto, individualmente, sem aquiescência dos outros, defender os próprios direitos contra terceiros, que daqueles não sejam legítimos representantes.


Art. 655. O autor de composição musical, feita sobre texto poético, pode executá-la, publicá-la ou transmitir o seu direito, independente de autorização do escritor, indenizando, porém, a este, que conservará direito à reprodução do texto sem a música.


Art. 656. Aquele, que, legalmente autorizado, reproduzir obra de arte mediante processo artístico diferente, ou pelo mesmo processo, havendo na composição novidade, será quanto à cópia, considerado autor.


Parágrafo único. Goza, igualmente, dos direitos de autor, sem dependência de autorização, o que assim reproduzir obra já entregue ao domínio comum.


Art. 657. Publicada e exposta à venda uma obra teatral ou musical, entende- se anuir o autor a que se represente, ou execute, onde quer que a sua audição não for retribuída.


Art. 658. Aquele, que, com autorização do compositor de uma obra musical, sobre os seus motivos escrever combinações, ou variações, tem, a respeito destas, os mesmos direitos, e com as mesmas garantias, que sobre aquela o seu autor.


Art. 659. A cessão, ou a herança, quer dos direitos de autor, quer da obra de arte, literatura ou ciência, não transmite o direito de modificá-la. Mas este poderá ser exercido pelo autor, em cada edição sucessiva, respeitados os do editor.


Parágrafo único. A cessão de artigos jornalísticos não produz efeito, salvo convenção em contrário, além do prazo de vinte dias, a contar da sua publicação. Findo ele, recobra o autor em toda a plenitude o seu direito.


Art. 660. A União e os Estados poderão desapropriar por utilidade pública, mediante indenização prévia, qualquer obra publicada, cujo dono a não quizer reeditar.


Art. 661. Pertencem    à    União,    aos    Estados,    ou    aos    Municípios: I  -   Os   manuscritos   de   seus   arquivos,   bibliotecas   e   repartições. II - As obras encomendadas pelos respectivos governos, e publicadas à custa dos                                       cofres                                        públicos. Parágrafo único. Não caem, porém, no domínio da União, do Estado, ou do Município, as obras simplesmente por eles subvencionadas.


Art. 662. As obras publicadas pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal, não sendo atos públicos e documentos oficiais, caem, quinze anos depois da publicação, no domínio comum.


Art. 663. Ninguém pode reproduzir obra, que ainda não tenha caído no domínio comum, a pretexto de anotá-la, comentá-la, ou melhorá-la, sem permissão            do            autor            ou            seu            representante.
§ 1º Podem, porém, publicar-se em separado, formando obra sobre si, os comentários                                         ou                                          anotações.
§ 2º  A permissão confere ao reprodutor os direitos do autor da obra original.


Art. 664. A permissão do autor, necessária também para se lhe reduzir a obra a compêndio ou resumo, atribui, quanto a estes, ao resumidor ou compendiador, os mesmos direitos daquele sobre o trabalho original.


Art. 665. É igualmente necessária, e produz os mesmo efeitos da permissão de que trata o artigo antecedente, a licença do autor da obra primitiva a outrem, para de um romance extrair peça teatral, reduzir a verso obra em prosa, e vice-versa, ou dela desenvolver os episódios, o assunto e o plano geral.
Parágrafo único. São livres as parafrases, que não forem verdadeira reprodução da obra original.


Art. 666.  Não     se     considera     ofensa     aos     direitos     de     autor: I - A reprodução de passagens ou trechos de obras já publicadas e a inserção, ainda integral, de pequenas composições alheias no corpo de obra maior, contanto que esta apresente carater científico, ou seja compilação destinada a fim literário, didático, ou religioso, indicando-se, porém a origem, de onde se tomarem    os    excertos,     bem     como     o     nome     dos     autores. II - A reprodução, em diários ou periódicos, de notícias e artigos sem carater literário   ou   científico,   publicados   em   outros   diários,   ou   periódicos,


mencionando-se os nomes dos autores e os dos periódicos, ou jornais, de onde                                          forem                                           transcritos. III - A reprodução, em diários e periódicos, de discursos pronunciados em reuniões               publicas,               de               qualquer               natureza. IV - A reprodução de todos os atos publicos e documentos oficiais da União, dos                   estados                   e                    dos                    Municípios. V - a citação em livros, jornais ou revistas, de passagens de qualquer obra com             intuito             de             critica              ou              polêmica. VI - A cópia, feita à mão, de uma obra qualquer, contanto que se não destine à                                                                                                                venda.
VII - A reprodução, no corpo de um escrito, de obras de artes figurativas, contanto que o escrito seja o principal, e as figuras sirvam somente para explicar o texto, não se podendo, porém, deixar de indicar os nomes do autores,                 ou                 as                  fontes                  utilizadas. VIII - A utilização de um trabalho de arte figurativa, para se obter obra nova. IX  -  A   reprodução   de   obra   de   arte   existente   nas   ruas   e   praças. X - A reprodução de retratos ou bustos de encomenda particular, quando feita pelo proprietário dos objetos encomendados. A pessoa representada e seus sucessores imediatos podem opor-se a reprodução ou publica exposição do retrato ou busto.


Art. 667. É suscetível de cessão o direito, que assiste ao autor, de ligar o nome a todos os seus produtos intelectuais.


§ 1º Dará lugar à indenização por perdas e danos a usurpação do nome do autor ou a sua substituição por outro, não havendo convenção que a legitime.


§ 2º O autor da usurpação, ou substituição, será outrossim, obrigado a inserir na obra o nome do verdadeiro autor.


Art. 668. Não firmam direito de autor, para desfrutar a garantia da lei, os escritos por esta defesos, que forem por sentença mandados retirar da circulação.


Art. 669. Quem publicar obra inédita, ou reproduzir obra em via de publicação ou já publicada, pertencente a outrem, sem outorga ou aquiescência deste, além de perder, em benefício do autor, ou proprietário, os exemplares da reprodução fraudulenta, que se apreenderem, pagar-lhe-á o valor de toda a edição, menos esses exemplares, ao preço por que estiverem à venda os genuínos, ou em que forem avaliados.


Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares fraudulentamente impressos e destribuídos, pagará o transgressor o valor de mil exemplares, além dos apreendidos.


Art. 670. Quem vender ou expuser à venda ou à leitura pública e remunerada uma obra impressa com fraude, será solidariamente responsável, com o editor, nos termos do artigo antecedente; e , se a obra for estampada no estrangeiro, responderá como editor o vendedor, ou o expositor.


Art. 671. Quem publicar qualquer manuscrito, sem permissão do autor ou de seus herdeiros ou representantes, será responsável por perdas e danos.


Parágrafo único. As cartas-missivas não podem ser publicadas  sem permissão dos seus autores ou de quem os representem, mas podem ser juntas como documentos em autos judiciais.


Art. 672. O autor, ou proprietário, cuja obra se reproduzir fraudulentamente, poderá, tanto que o saiba, requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos, subsistindo-lhe o direito à indenização de perdas e danos, ainda que nenhum exemplar se encontre.


Art. 673. Para segurança de seu direito, o proprietário da obra divulgada por tipografia, litografia, gravura, moldagem, ou qualquer outro sistema de reprodução, depositará, com destino ao registro, dois exemplares na Biblioteca Nacional, no Instituto Nacional de Música ou na Escola Nacional de Belas-Artes do Distrito Federal, conforme a natureza da produção.


Parágrafo único. As certidões do registro induzem a propriedade da obra, salvo prova em contrario53.


O código penal de 1940 continuou a tipificar condutas incriminadoras referentes a delitos contra os direitos autorais em seus artigos 184 a 186, sendo modificados pela Lei 10.695/2003.


Em 1973, a Lei 5.988 dos Direitos Autorais, veio consolidar as várias legislações editadas ao longo dos anos para atender às peculiaridades das distintas naturezas dos Direitos Autorais, bem como aqueles que lhes eram conexos, podendo ser complementada por legislação compatível.


Por fim, a Constituição Federal de 1988 continuou consagrando os Direitos Autorais como Direito Fundamental, sendo as especificidades tratadas na Lei nº. 9.610/98.


	MEDIDAS VIGENTES





Com a análise da preocupação da tutela dos Direitos Autorais ao longo dos anos da história do homem, nota-se que algumas das principais características persistiram nesse tempo e são aplicadas nas legislações vigentes.
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O Direito Autoral é protegido em diversas áreas jurídicas: Constitucional, Cível, Penal e Internacional. Embora o presente trabalho verse sobre a proteção Constitucional, mais especificamente sobre uma das polêmicas patrimoniais do instituto que é a utilização de cópia privada por terceiros, é importante se verificar o liame entre as outras áreas para melhor compreensão do tema.


	Legislação Interna


	Âmbito Constitucional


No âmbito Constitucional, já foi visto que o Direito Autoral foi erigido à categoria de Direito Fundamental, sendo garantido no art. 5º, incisos XXVII e XXVIII, aos autores “o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar54”. A Constituição ainda protege a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive em atividades desportivas, as participações individuais em obras coletivas, bem como assevera aos criadores, intérpretes, sindicatos e associações, a possibilidade de fiscalizarem o rendimento econômico das obras em que participem e à propriedade de marcas, nome de empresa e patentes.


A maior novidade quanto à positivação constitucional dos Direitos Autorais foi a prevalência que se deu a seu caráter patrimonial, constituindo “um direito exclusivo, patrimonial, um monopólio de reprodução, utilização e publicação sujeito aos limites e condicionamentos constitucionais”55.



	Âmbito Civil


As especificidades cíveis quanto ao tema Direito Autoral e Direitos Conexos são tratadas na Lei 9.610/98, dando-se garantias morais e econômicas aos autores. O intuito primordial dessa Lei foi engrandecer a criatividade dos que labutam na área, incentivando a
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produção em quantidade e qualidade, protegendo, sem distinção, as obras intelectuais, e as qualificando como inseparáveis de seu autor, perpétuas, imprescritíveis, inalienáveis e impenhoráveis. A Lei aborda a disciplina de modo complexo, desde seu conceito às especificidades das obras protegidas, dos direitos do autor, dos direitos que lhe são conexos, bem como de suas associações e sanções.


As sanções cíveis estão previstas nos artigos 186 e 187 do Código Civil e nos artigos 102 a 110 da Lei 9.610/1998.


A questão específica da cópia privada será tratada no capítulo subseqüente.



	Âmbito Penal


No âmbito penal, a matéria é disposta no Código Penal, artigos 184 e 186, já que o artigo 185 foi revogado em 2003, assim dizendo:


Art. 184. Violar direitos do autor e os que lhe são conexos: Pena – detenção, de três meses a um ano ou multa.
§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente:


Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.


§ 2º Na mesma pena do § 1º incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.


§ 3º Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebe-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:


Pena – reclusão, de dois a quatro anos e multa.


§ 4º O disposto nos §§ 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto.


Art. 185. Revogado pela Lei nº 10.695, de 1-01-07/2003. Art. 186. Procede-se mediante:
	– queixa, nos crimes previstos no caput do art. 184;



	– ação penal pública incondicionada, nos crimes cometidos previstos nos
§§ 1º e 2º do art. 184;



	– ação penal pública incondicionada, nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público;



	– ação penal pública condicionada à representação, nos crimes previstos no § 3º do art. 18456.






Com as mudanças trazidas pela Lei 10.695/2003, englobaram-se sanções tanto às violações dos direitos morais quanto patrimoniais dos autores.


Ascensão diferencia os direitos pessoais (morais) dos patrimoniais do autor, dizendo que os direitos morais são aqueles mencionados no art. 24 da Lei dos Direitos Autorais, quais sejam, o de reivindicar a paternidade da obra, o de ter seu nome ou equivalente indicado ou anunciado como o do autor em toda a utilização da obra, o de inédito, o de integridade, o de modificação e o de retirada. Já as “faculdades patrimoniais têm o sentido de reservar para o
autor as vantagens econômicas derivadas da exploração da obra”57.


O crime é comum de mera conduta, sendo instantâneo e se consumando com a efetiva prática das ações tipificadas. Pode ser também permanente nas modalidades “expor a venda” e “ter em depósito”. Nesse caso, a tentativa seria admissível.


Ao introduzir as formas qualificadas nos parágrafos do artigo 184 e dizer que a ação penal cabível é pública incondicionada (§ § 1º e 2º) ou condicionada à representação (§ 3º), o legislador quis dar maiores garantias aos autores e tentar coibir mais efetivamente a prática de tais delitos, principalmente evitando-se as relações comerciais tendo por base Direitos Autorais sem autorização.
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	Convenções Internacionais


Com o desenvolvimento tecnológico visto no mundo a partir, principalmente, da segunda metade do século XX, chegou-se ao processo conhecido como globalização. A união entre os países tornou-se essencial e o tratamento dado aos Direitos Autorais não poderia ficar de fora desse processo. Nesse campo, as normas foram traçadas através de tratados e convenções internacionais, muitos deles tendo o Brasil como signatário. O mais importante deles é a Convenção de Berna.


A Convenção de Berna é o mais antigo tratado internacional em vigor. Até os dias atuais, o documento vem passando por atualizações para poder se adaptar às novas realidades.58 Tem como finalidade dar tratamento igualitário em relação às obras nos países estrangeiros.


Contempla os 3 (três) seguintes pontos fundamentais, relativos à proteção mínima a ser assegurada à obra intelectual :


	as obras originais de um Estado membro devem ter proteção idêntica em cada um dos outros países membros e no mesmo nível em que ela é concedida para seus nacionais, mesmo que seja mais benéfica que a do outro país. É o princípio do tratamento nacional ou da assimilação;



	a proteção deve ser assegurada, independentemente do preenchimento de qualquer formalidade, tais como registro, exigências fiscais, depósito etc. É o princípio da proteção automática;



	a proteção a ser concedida em um país é independente da existência de proteção no país de origem da obra. É o princípio da independência da proteção59.








A Convenção Universal de Genebra60 admitiu fosse o registro substituído pelo símbolo universal © acompanhado do nome do titular do direito de autor e o ano da primeira
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edição. No geral, é menos aceita que a Convenção de Berna porque esta é mais ampla quanto à proteção autoral.


A Convenção de Berna, por contemplar os direitos morais e por desprezar as formalidades como garantia de proteção, não contou com a adesão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só vieram a aderir a Convenção de Genebra, que garante mais amplamente os direitos patrimoniais.


Enquanto Berna garante a qualquer nacional de qualquer país proteção à obra desde o instante em que é concebida, não importando esteja ou não publicada, posto que lhe atribui uma proteção de caráter moral, independentemente de menção de reserva, registro ou depósito, Genebra, ao invés, só garante a proteção aos nacionais de outros Estados sob duas condições: estar a obra publicada, em qualquer país signatário, e estar identificada sob a formalidade mínima da menção de reserva do símbolo ©, acrescida do nome do titular e do ano de publicação da obra61.


Já a Convenção de Roma62 de 1961 tratou dos direitos conexos, abordando a proteção dos intérpretes e executantes, bem como dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão.


Com a criação da Organização Mundial do Comércio – OMC, foram criados os Acordos Relativo aos Aspectos da propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS, que passaram a tratar o direito da propriedade intelectual como mercadoria.


Os principais princípios contidos no TRIPS são os seguintes:


	o princípio do tratamento nacional, segundo o qual cada Estado membro concederá aos nacionais dos demais Estados membros tratamento não menos favorável do que o concedido a seus próprios nacionais;



	o princípio do tratamento de nação mais favorecida, segundo o qual toda a vantagem, privilégio ou imunidade que um estado membro conceda a seus nacionais deve ser extensivo, imediata e incondicionalmente, aos nacionais dos demais Estados membros;


[image: image]



	[bookmark: bookmark307]ABRÃO, op. Cit., p. 47.

	[bookmark: bookmark308]Promulgada pelo Brasil através do Decreto nº 57.125/65.


	o princípio da prevenção de abusos, segundo o qual faculta-se aos Estados membros a aplicação de medidas apropriadas para prevenir o abuso no campo dos direitos de propriedade intelectual por seus próprios titulares, ou coibir as práticas que limitem de maneira injustificada o comércio, ou prejudique a transferência internacional de tecnologia;



	o princípio da exaustão de direitos, de suma relevância, segundo o qual, em nome da liberdade do comércio, os titulares de direitos intelectuais esgotam o exercício desses direitos na primeira utilização  pública autorizada da obra, não mais podendo impedir, a partir daí, que terceiros a explorem, desde que respeitada a respectiva remuneração. Trata-se, pois, de uma espécie de licença compulsória, tão repudiada pelos mais fervorosos adeptos do “droit d`auteur”;



	o princípio da obrigatoriedade ou da adesão sem reservas, segundo o qual nenhum Estado membro poderá integrar a OMC com condicionantes ou reservas, tudo em nome da unidade do sistema; e



	o princípio da cooperação técnica e financeira aplicável aos países em desenvolvimento, segundo o qual os países desenvolvidos comprometem-se a prestar assessoria na elaboração de leis e na prevenção de abusos em matéria de propriedade intelectual 63.




foi
A grande novidade trazida pelos TRIPS em relação aos Direitos Autorais e Conexos


[...] a definição do tipo de proteção buscada pela indústria da informática sobre os programas de computador. Durante anos discutiu-se, em nível mundial, se programas de computador deveriam ser protegidos à luz do direito sobre patentes, ou das leis do comércio em geral, dado o seu caráter nitidamente utilitário e auxiliar da indústria e do comércio. Entretanto, os prazos de proteção não excedentes a quinze anos não agradava a então nascente, ágil e influente indústria do software cuja pressão levou ao reconhecimento em TRIPS, dos programas de computador como obras literárias [...] e a uma proteção mínima de cinqüenta anos64.


	CONCEITO DE DIREITOS AUTORAIS


Assim como os Direitos Fundamentais possuem diversas nomenclaturas para defini- los, com os Direitos Autorais também ocorrem divergências, em menor proporção.
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No mundo, há duas vertentes em relação a tais direitos: a anglo-saxão copyright e a francesa Droit d’Auteur. A vertente do copyright


[...] corresponde tão somente aos direitos de exploração econômica. Por outro lado, protege quaisquer escritos, e não só os de conteúdo literário, do mesmo modo como protege as obras integrantes do rol das obras protegidas por convenções internacionais ou pelas leis locais dos países que o adotam, como as musicais, as audiovisuais, as emissões radiodifundidas, os desenhos, etc65.


Já a vertente Droit d’Auteur diz que o Direito Autoral “nasce com a criação e que, portanto, a par do direito de cópia, prerrogativa originária do autor e não da indústria, representa um feixe de normas morais de importância equivalente ao da confecção e comercialização de exemplares”66.
A Lei brasileira usa a expressão Direitos Autorais e dispõe, em seu artigo primeiro, que os direitos autorais são compostos pelo direito do autor e os que lhe são conexos.


Entendem os doutrinadores que se ocuparam do assunto que a expressão Direito Autoral resulta da junção dos direitos dos criadores primígenos (Direitos de Autor), com os direitos dos que lhes interpretam, ou divulguem a obra pronta (direitos conexos). Mas são usadas indistintamente pela ei nº. 9.610/9867.


Gama Cerqueira diz que


[...] no conjunto de direitos resultantes das concepções da inteligência e do trabalho intelectual, encarados principalmente sob o aspecto do proveito material que deles pode resultar, além do renome pessoal que deles retiram, tem-se a denominação genérica de propriedade intelectual ou as denominações equivalentes como direito de autor68.


Carlos Alberto Bittar diz que é “o ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas, advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências”69.
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José de Oliveira Acensão diz que


Direito do Autor é o ramo da ordem jurídica que disciplina a atribuição de direitos relativos a obras literárias e artísticas [...] abrangendo também os chamados direitos conexos de autor, como os direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão70.


Denis Borges Barbosa engloba o Direito Autoral dentro do conceito de Propriedade Intelectual, dizendo que “são direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão [...] e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual
nos domínios industrial, científico, literário e artístico”71.


Eduardo Pimenta conceitua Direitos Autorais como o


[...] conjunto de prerrogativas jurídicas atribuídas, com exclusividade aos autores e titulares de direitos sobre obras intelectuais (literárias, científicas e artísticas) de opor-se contra todo atentado contra estas prerrogativas exclusivas, como também aos que lhe são direitos conexos (intérprete ou executante, produtores fonográficos e empresa de radiodifusão) aos direitos do autor72.


Alexandre de Moraes conceitua os Direitos Autorais como “bens móveis, podendo ser alienados, doados, cedidos ou locados73”. Ressaltando que a permissão a terceiros de utilização de criações artísticas é direito do autor.
Já Liliana Minardi Paesani diz ser direito de autor o “direito extra patrimonial ligado à própria pessoa do autor da criação, impropriamente denominado de direito moral e mais bem adaptado a um direito personalíssimo74”.
Eliane Abrão diz que os Direitos Autorais “destinam-se a premiar uma categoria especial de sujeitos – escritores, cientistas, compositores, artistas cênicos e plásticos, cantores,
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jornalistas – que contribuem para o desenvolvimento das artes e do progresso científico da humanidade, estimulando-os a criarem obras intelectuais”75.
Allan Rocha de Souza76 prefere a terminologia Direitos Autorais por enquadrar tanto


interesses individuais e coletivos do respectivo direito. Para ele, as expressões Direito Autoral, Direito do Autor ou Direitos do Autor exprimem uma racionalidade individualista, privatista e exclusivista, o que deve ser afastado, pois os Direitos Autorais devem exercer também uma função social para a coletividade.
Um conceito mais didático é o do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, que diz ser Direito Autoral “um conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora da obra intelectual, para que ela possa gozar dos benefícios morais e intelectuais resultantes da exploração de suas criações”77.


	NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS AUTORAIS


Percebe-se que a polêmica doutrinária maior é não quanto à conceituação desses direitos, mas sim quanto a sua natureza jurídica: real ou pessoal.
A primeira teoria78  formulada ao longo da história trazia o Direito do Autor como


um simples privilégio concedido pelas leis ao criador da obra intelectual. Na base desta teoria encontra-se a negação do Direito do Autor e do Inventor. Estes eram considerados apenas privilégios concedidos pelo Estado. Essa teoria teve força até o final do século XVII na Europa.
Outra   teoria79     considerava   os   Direitos   Autorais   como   possuindo   caráter


exclusivamente patrimonial, porque surgiu com o fim de garantir os interesses patrimoniais dos escritores e também porque se devia proteger principalmente a execução da obra, restando os proveitos econômicos para o autor.
Kholer  foi  o  principal  defensor  dessa  teoria,  reconhecendo  que  poderiam  ser aplicados  outros  direitos  de  natureza  não-patrimonial,  mas  pessoal,  aos  autores,  porém,
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segundo ele esses outros direitos não poderiam fazer parte do Direito de Autor, pertencendo a outra esfera do direito, se bem que concorressem para a proteção da obra.
Uma  terceira  teoria80   atribuiu  característica  exclusivamente  pessoal  ao  Direito


Autoral. Para os adeptos dessa teoria, o Direito Autoral seria um verdadeiro Direito da Personalidade. Assim, só eventualmente podia assumir caráter patrimonial, de forma acessória.
Uma  nova  teoria81    resolveu  mesclar  as  características  de  direito  pessoal  e


patrimonial. De um lado existiria um elemento imaterial e pessoal, que se liga à personalidade e à liberdade do autor, de outro o elemento patrimonial-econômico, que constitui um valor suscetível de alienação.
No Brasil, a primeira teoria foi seguida por Coelho Rodrigues e Medeiros e Albuquerque que diziam ser o Direito Autoral “senão um interdito legal e geral contra o uso do produto ainda que exposto à venda e legalmente adquirido, de modo a prejudicar os interesses pecuniários do produtor ou autor”.
Rui Barbosa foi o grande adepto da segunda teoria, referindo-se à expressão direito autoral como equiparada ao domínio e tendo a mesma natureza, bastando-lhe a denominação de propriedade, sob a qual se reúnem e designam todas as manifestações do senhorio individual exercido pelo homem sobre as coisas.
Já Tobias Barreto, seguindo a doutrina da terceira teoria de Bluntschli, considerava os direitos autorais como direito pessoal. Avançando depois, classificou-os como uma propriedade sui generis, pois existiam no direito de autor dois elementos precípuos:


[...] um de natureza econômica que se aproxima da propriedade; e outro de natureza pessoal, segundo uns, ou moral, segundo outros. Seria pessoal porque a obra é uma expressão do espírito pessoal do autor, um pedaço de sua personalidade; e real, porque essa mesma obra tem um valor pecuniário, entra para o acervo de nossos bens, para a composição do nosso patrimônio, e recai sobre uma coisa tangível: o livro, o painel, o fuste de coluna, a estátua, qualquer obra de arte.82
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Hoje a doutrina mais difundida é a teoria mista, com as observações de Gama Cerqueira:
[...] Segundo o nosso modo de entender, devemos discernir, de um lado, as faculdades que competem ao autor como pessoa; e, de outro, as que lhe cabem como autor. Essas faculdades, realmente, se distinguem e possuem natureza diversa. As faculdades que competem ao autor, como pessoa, constituem interesses morais protegidos pelo direito e podem, ser considerados como direitos de personalidade. As faculdades que competem ao autor, nesta qualidade, incluem-se na categoria de direitos patrimoniais [...]83.


Carlos Alberto Bittar diz que “são direitos de cunho intelectual, que realizam a defesa dos vínculos, tanto pessoais, quanto patrimoniais, do autor com sua obra, de índole especial, própria, ou sui generis, a justificar a regência específica que recebem nos ordenamentos jurídicos do mundo atual”84.
Eduardo Pimenta diz que o Direito de Autor “se divide, quanto às prerrogativas


pessoais do autor, em direitos morais; e quanto às prerrogativas patrimoniais do autor (utilização e exploração da obra), em direitos patrimoniais, ambos valores equiparados no mesmo nível”85.
Eliane Abrão afirma que “hoje é assente que Direitos de Autor formam um sistema de direitos sui generis, e, no Brasil, inserem-se na categoria jurídica dos Direitos Civis”86.
Continua dizendo que os Direitos Autorais englobam direitos de ordem


[...] fundamental da pessoa, de características morais, baseadas em sua personalidade, e no exercício da liberdade de expressão, e características patrimoniais, baseadas em relações de caráter real e obrigacional, de uso e gozo das obras intelectuais materializadas; e outra, da sociedade, baseada no direito de todos ao progresso científico, ao acesso ao cnhecimento, ao lazer e à cultura87.


José Afonso da Silva diz que são direitos morais do autor:
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[...] o de reivindicar, a qualquer tempo, a paternidade da obra; o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; o de conserva-la inédita; o de assegurar-lhe a integridade, opondo-se a quaisquer modificações, ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la, ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; o de modifica-la, antes ou depois de utilizada, o de retira-la de circulação, ou de lhe suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação ou imagem; o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causa. Esses direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis, mas, por morte do autor, são transmitidos a seus herdeiros os quatro primeiros supra citados [...] os direitos patrimoniais do autor compreendem as faculdades de utilizar, fruir e dispor de sua obra, bem como de autorizar sua utilização ou fruição por terceiros no todo ou em parte. Nesse caso, esses são alienáveis pelo titular ou pelos sucessores 88.



	AUTOR E TITULAR DE DIREITOS


Não se deve confundir autor com o titular de Direitos Autorais. O autor é aquele sujeito que sempre possui a posição de titular de direitos sobre a obra criada. Gama Cerqueira diz que é autor aquele que produz


[...] trabalhos literários ou obras de arte, o compositor de peças musicais, o sábio que escreve sobre assuntos científicos ou se entrega a investigações da mesma natureza, o inventor de novos produtos ou novos processos e aplicações industriais, o artífice que cria novas formas para o embelezamento dos produtos da indústria, assim como o escritor, o professor, o jornalista, o orador, o pregador, os que exercem profissões liberais, todos, enfim, que se dedicam a qualquer atividade intelectual89.


Assim, todas essas pessoas são titulares de direitos morais e patrimoniais autorais. Como bem assevera Newton Silveira


O fundamento do direito sobre tais obras se explica pela própria origem da obra, do indivíduo para o mundo exterior. A obra lhe pertence originalmente pelo próprio processo de criação; só a ele compete decidir
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revelá-la pondo-a no mundo, e esse fato não destrói a ligação original entre obra e autor90.


No mesmo sentido, Carlos Alberto Bittar afirma ser titular de direitos “o criador da forma protegida, a saber, a pessoa que concebe e materializa a obra de engenho, qualquer que seja sua idade, estado ou condição mentais, inclusive, pois, os incapazes, de todos os níveis”91.
Assim também afirma Eliane Abrão que


Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica [...] que une, na linguagem moderna, inspiração (idéia) a boa dose de transpiração (trabalho) no esforço físico e mental de produzir a base corpórea de sua criação intelectual. Sem obra não há autoria intelectual protegida92.


Ascensão afirma com toda clareza que “autor é o criador intelectual da obra”93.


A diferença para a titularidade de Direitos Autorais é que “a criação cria um vínculo indissolúvel entre autor e obra, mas a titularidade pode ser adquirida por terceiros em virtude de contrato (inter-vivos) ou em função de sucessão (mortis-causa)”94.
Os direitos morais são inalienáveis e intransmissíveis, porém os patrimoniais são passíveis de alienação e, então, outras pessoas podem vir a se tornar titulares de direitos patrimoniais autorais. É o que ocorre com as editoras de livros, que compram os direitos de publicação das obras, tornando-se titulares dos direitos sobre estas. São os chamados titulares derivados de Direitos Autorais.
Podem ainda os Direitos Autorais ser transmitidos por sucessão, cabendo aos herdeiros descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais, de acordo com a ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil. Porém, a Lei 9.610 prevê um prazo em seu artigo 41 para que os direitos autorais passem a ser de domínio público, são 70 (setenta) anos após a morte do autor.
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Pertencem diretamente ao domínio público a obra cujo autor não deixe herdeiros ou seja de autoria desconhecida, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais.



	OBJETO JURÍDICO DOS DIREITOS AUTORAIS





O objeto dos Direitos Autorais se resume na criação de espírito materializada de qualquer modo. Não se protege a mera idéia. Outro requisito é a originalidade da criação. E a obra deve decorrer de uma atividade humana, pois se trata de um estado intrinsecamente humano.
Carlos Alberto Bittar diz que os Direitos Autorais “incidem sobre as criações do gênio humano, manifestadas em formas sensíveis, estéticas ou utilitárias, ou seja, voltadas, de um lado, à sensibilização e à transmissão de conhecimentos e, de outro, à satisfação de interesses materiais do homem na vida diária”95.
Para ele


Isto significa que o objetivo do Direito de Autor é a disciplinação das relações jurídicas entre o criador e sua obra, desde que de caráter estético, em função, seja da criação (direitos morais), seja da respectiva inserção em circulação (direitos patrimoniais), e frente a todos os que, no circuito correspondente, vierem a ingressar (o Estado, a coletividade como um todo, o explorador econômico, o usuário, o adquirente de exemplar)96.


Bittar ainda afirma que deve ser a obra original, devendo “ser integrada de componentes individualizadores, de tal sorte a não se confundir com outra preexistente. Há que ser intrínseca e extrinsecamente diferente de outras já materializadas. Deve-se revestir-se de traços ou caracteres próprios”97.
José de Oliveira Ascensão diz que “a obra é o objeto da proteção no Direito de


Autor”98.


João Carlos de Camargo Eboli99 diz que o objeto do direito não é uma simples idéia


abstrata, que é de domínio comum, e sim a forma pela qual o autor a revela ao público.
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Destaca ainda que a proteção não abrange o suporte material, mas tão somente o conteúdo imaterial da criação. Ou seja, não se protege o papel em que é impresso o livro ou a tinta de impressão, nem a “bolachinha” do CD. A proteção não tem por objeto o corpo mecânico, mas sim o corpo místico da criação intelectual, nos casos apontados a obra literária impressa em forma de livro, ou o fonograma reproduzido sob o formato de CD.
Assim, “reservou-se ao Direito de Autor a regência das relações jurídicas decorrentes da criação e da utilização de obras intelectuais estéticas, integrantes da literatura, das artes e das ciências”100.
Depois de visto todas as principais nuances relativas aos Direitos Autorais, passará a ser visto o aspecto específico da fotocópia.
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	LIVRO X FOTOCÓPIA


Agora irá ser estudada especificamente a questão da reprodução de obra literária para uso privado do copista, em particular do estudante, e todas as controvérsias em torno do tema.


	OS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI 9.610/98


A antiga lei dos Direitos Autorais no Brasil tratava das limitações aos Direitos do Autor em seu art. 49, que assim era disposto:


Art. 49. Não constitui ofensa aos direitos do autor: I – A reprodução:
	de trechos de obras já publicadas, ou ainda integral, de pequenas composições alheias no contexto de obra maior, desde que esta apresente caráter científico, didático ou religioso, e haja a indicação da origem e do nome do autor; [...]


II – A reprodução, em um só exemplar, de qualquer obra, contando que não se destine à utilização com intuito de lucro101.


Assim, era permitida a reprodução de obra literária através de fotocópia, desde que não visasse o lucro, para uso privado, por exemplo.


O tratamento dado ao mesmo tema foi modificado com a promulgação da nova Lei dos Direitos Autorais, a Lei nº. 9.610/98, que dispõe em seu art. 29, inciso I, que “depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como a reprodução parcial ou integral102”.
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Em complemento, dispõe o art. 46, inciso II que “a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro”103.


Com essa alteração, houve um avanço na proteção aos Direitos Autorais. Já sob a ótica do copista privado, houve um grande retrocesso. E devido a essa dualidade de visões, há controvérsias quanto ao que deve prevalecer na Lei. A questão se torna ainda mais polêmica porque há conflito de Direitos Fundamentais.


“Nessas circunstâncias, a cópia feita por terceiro ou a cópia integral da obra não se beneficiam da isenção legal, estando sujeitas não só à prévia autorização como ao pagamento dos Direitos Autorais”104.


A partir de 1998 “infringe a lei quem reprografa um livro inteiro, ou extrai uma fita magnética completa ou outra reprodução de um CD com todas as faixas, ainda que para uso pessoal e sem intuito de lucro. É a proibição da chamada cópia privada”105.


Elas (as limitações) são específicas e fechadas. Constituem numerus clausus e não podem, por isso mesmo, estender-se além daquilo que a Lei fixou. Apesar disso, é justamente nessa área que se verificam os maiores conflitos, com a tendência de muitos a aumentar o alcance daquilo que a legislação faculta, gerando-se abusos de toda a natureza106.





	A FUNÇÃO SOCIAL DOS DIREITOS AUTORAIS


Atualmente, quando se fala em propriedade, logo vem à tona a questão da função social da propriedade, tema, inclusive, já positivado na Constituição. Porém, o mesmo não ocorreu explicitamente com o Direito Autoral.
Contudo, vem ganhando força a teoria da função social do Direito Autoral. Diz Denis Borges Barbosa que
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Certo é que, no que for objeto de propriedade (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), o direito autoral também está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum - a função social da


[image: image]
	[bookmark: bookmark349]Ibid.

	[bookmark: bookmark350]SILVEIRA, op. Cit., p. 68.

	[bookmark: bookmark351]ABRÃO, op. Cit., p. 148.

	[bookmark: bookmark352]CABRAL, Plínio apud SOUZA, op. Cit., p. 272.


propriedade de que fala o Art. 5º, XXIII da Carta de 1988. Note-se, uma vez mais, neste contexto, que a proteção autoral, como propugna boa parte da doutrina, não se esgota na noção de propriedade, em particular pela presença dos direitos de personalidade ou direitos morais em geral. O art. 5º, XXII, da Carta, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, as de que a propriedade atenderá sua função social. Também no art. 170 a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social.107


Diz Guilherme Carboni que


[...] pela própria natureza jurídica do Direito de Autor (que tem como conteúdo direitos morais personalíssimos e direitos patrimoniais) e de sua evolução histórica como direito predominantemente individual, nem a Constituição Federal e nem a Lei nº. 9.610/98 positivaram as suas dimensões social e solidária [...] Assim, podemos dizer que prevalece, em nossa legislação, a concepção individualista do Direito de Autor, o que, sem dúvida, representa um atraso, se considerarmos a evolução de outros Direitos Fundamentais108.


Em relação à proteção patrimonial dada aos Direitos Autorais, tem-se a priori um tratamento no âmbito privado, mais voltado para o ramo do direito civil-empresarial. Porém, a doutrina moderna vem tratando, corretamente, a dicotomia público/privado apenas como fim didático, pois o direito deve ser visto de uma forma sistêmica, tomando-se por base a Constituição Federal; e com os Direitos Autorais não é diferente.
Segundo Gustavo Tepedino,


[...] pode-se provavelmente determinar os campos do direito público ou do direito privado pela prevalência do interesse público ou do interesse privado, não já pela inexistência de intervenção pública nas atividades de direito privado ou pela exclusão da participação do cidadão nas esferas da administração  pública.  A  alteração  tem  significado  hermenêutico,  e  é
preciso que venha a ser absorvida pelos operadores109.


No Brasil, tanto a doutrina como a jurisprudência vêm seguindo esse caminho de aplicação das normas constitucionais diretamente às relações privadas, criando interpretações em que se unificam as normas ordinárias a partir das normas constitucionais. Assim, deve-se fazer uma leitura das normas hierarquicamente inferiores sobre o prisma constitucional.
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No caso dos Direitos Autorais, como estão protegidos também na esfera constitucional, categorizados como Direitos Fundamentais, deve-se observar sua eficácia no plano das relações entre particulares e também entre particulares e a coletividade (estudantes).
Diz Ingo Sarlet que


[...] também na esfera privada ocorrem situações de desigualdade geradas pelo exercício de um maior ou menor poder social, razão pela qual não são toleradas discriminações ou agressões à liberdade individual que atentem contra o conteúdo em dignidade da pessoa humana dos direitos fundamentais, zelando-se, de qualquer modo, pelo equilíbrio entre estes valores e os princípios da autonomia privada e da liberdade negocial e geral, que, por sua vez, não podem ser completamente destruídos110.


No que diz respeito aos Direitos Autorais, então, observam-se elementos que caracterizam exclusividade no uso econômico da obra, como é a proibição de fazer cópia privada integral da obra literária. Mas do outro lado está a comunidade acadêmica, sedenta pelo saber, e, muitas vezes, sem condições de ter acesso aos livros. Com isso, devem-se


[...] apontar as situações em que deve ser reconhecida a supremacia do interesse coletivo sobre o interesse privado, de forma a equilibrar a extensão da proteção concedida com as necessidades sociais de utilização livre destas obras, considerando o contexto social e econômico da contemporaneidade111.


Denis Borges Barbosa diz que


Dessas manifestações da regra de balanceamento de interesses se pode depreender que a lei de patentes ou de Direitos Autorais não é um estatuto de proteção ao investimento – e nem dos criadores e inventores; não é um mecanismo de internacionalização do nosso direito nem um lábaro nacionalista; é e deve ser lida como um instrumento de medida e ponderação, uma proposta de um justo meio e assim interpretado. E no que desmesurar deste equilíbrio tenso e cuidado, está inconstitucional112.


A função social do Direito Autoral visa “corrigir as distorções, os excessos e os abusos praticados por particulares no gozo desse direito, de forma a garantir que o interesse
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coletivo no desenvolvimento cultural e tecnológico, em determinadas situações, possa se sobrepor ao interesse individual do autor”113.
Assim, há que se debater se a limitação do artigo 46 da Lei nº. 9.610/98 deve ser flexibilizada em razão da aplicação da função social do Direito Autoral ou se há outras soluções cabíveis para resolver esse impasse entre o livro didático e o uso da fotocópia integral.



	OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À INFORMAÇÃO, À CULTURA E À EDUCAÇÃO


Da mesma forma que os Direitos Autorais são protegidos pela Constituição Federal como Direitos Fundamentais, assim também ocorre com os direitos à informação, à cultura e à educação. Assim, “considerando que a Constituição federal é um sistema e não um amontoado de princípios e regras desconexas, os conflitos envolvendo interesses públicos e privados   devem   ser   resolvidos   de   acordo   com   a   regra   da   proporcionalidade   ou
razoabilidade”114.


Segundo Carlos Britto, o princípio da proporcionalidade é


Um princípio que é a decorrência lógica do tensionamento daqueles princípios materiais que se definem por contraposição. Servindo, então, para que o juiz dos casos concretos sopese os fatos e opte por aquele princípio material que mais próximo estiver dos valor dos valores, que é a Democracia115.


Diz Milton Barcellos que


O contraponto entre os interesses públicos e privados está presente em diversos princípios do Direito inseridos na nossa Carta Magna de 1988, destacando-se que o nosso Estado, fundado na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, necessita para a consecução e o cumprimento
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de suas funções, outorgar/restringir direitos com a finalidade de atender aos interesses sociais e econômicos do País116.


Carlos Augusto Alcântara Machado diz que “na colisão de princípios [...] um dos princípios terá de ceder ao outro – dimensão de peso ou valor, permanecendo ambos válidos no sistema jurídico”117.
Dispõe o art. 5º, inciso XIV da Constituição Federal que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”118.
Com relação à dualidade de Direito de Autor e acesso à informação, observa-se que não há maiores polêmicas porquanto a Lei dos Direitos Autorais, em seu art. 46, inciso I, alíneas a e b, autoriza a reprodução de notícias na imprensa ou discursos públicos pronunciados em reuniões de qualquer natureza.


Art. 46. Não constitui ofensa aos Direitos Autorais: I – a reprodução:


	na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;

	em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;

	de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob
encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;

	de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários119.


A única ressalva que se faz é a citação das fontes, ressalva esta mais que plausível.


Quanto ao acesso à cultura, diz a Constituição Federal, em seu artigo 215, caput que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
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cultura  nacional,  e  apoiará  e  incentivará  a  valorização  e  a  difusão  das  manifestações culturais”120.
José Afonso da Silva diz que são direitos culturais


[...] o direito de criação cultural, compreendidas as criações científicas, artísticas e tecnológicas; direito de acesso às fontes da cultura nacional; direito de difusão da cultura; liberdade de formas de expressão cultural; liberdade de manifestações culturais; direito-dever estatal de formação do patrimônio cultural brasileiro e de proteção dos bens de cultura, que, assim, ficam sujeitos a um regime jurídico especial, como forma de propriedade de interesse público121.


Assim, tem-se que é do interesse público garantir o acesso da população a sua própria cultura, ainda que expressa em obras individuais, e, consequentemente, dever público eliminar as barreiras a este acesso.
Afirma José Oliveira Ascensão que


[...] só com a redescoberta de um núcleo cultural, capaz de dar unidade à pluralidade de coordenadas que o percorrem, o Direito de Autor, renovado, poderá subsistir. Doutra maneira acabará por ser submergido pela teia de interesses empresariais que cada vez mais o sufocam e desfiguram.  E poderá porventura amanhã ser qualificado com mais verdade como num direito de privilégios das empresas de copyright122.


Com isso, deve-se resolver o conflito entre Direito do Autor e acesso à cultura com base no princípio da proporcionalidade, observando-se a supremacia do interesse público sobre o interesse individual do autor.
O direito de acesso à educação e ao conhecimento é, sem sombra de dúvidas, o que possui uma maior probabilidade de embate com o Direito de Autor.
A Carta Constitucional de 1988 preceitua em seu artigo 205, caput que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
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O conflito criado é se deve ser autorizado o uso da cópia privada integral de obras literárias pelos estudantes, dando-se prevalência ao acesso à educação e ao conhecimento, em detrimento dos Direitos Autorais.
Contudo, há que se observar que uma autorização abrangente demais poderia acarretar à desestimulação da criação autoral-literária. Como bem pondera Carla Eugênia Caldas Barros


A criatividade é um bem moral do homem que nunca deverá ser esquecido nem mesmo quando os interesses econômicos delimitam o seu exercício e sua exploração. Este deverá ser posto a serviço da humanidade, para o bem da humanidade e também deverá ser considerado como um bem que proteja os interesses do consumidor123.


Mas, como bem afirma Bruno Hammes “nem o acesso à cultura tampouco o direito à educação podem servir de pretexto para fazer os autores pagarem o preço da educação”124.



	A INEFICÁCIA DA LEI 9.610/98






É público e notório que, apesar da proibição expressa na Lei nº. 9.610/98 de cópia integral de obras literárias para uso privado do copista, a reprodução não-autorizada vem acontecendo “escancaradamente”, inclusive dentro das próprias universidades.
As pessoas que se utilizam dessa prática parecem não se importar com as sanções previstas na legislação.
Mesmo assim, o combate não vem ocorrendo de forma efetiva.


Há pouca jurisprudência sobre o tema. Usando-se por analogia as manifestações do Poder Judiciário sobre o caráter econômico dos Direitos Autorais e a ausência do intuito de lucro por parte dos cidadãos usuários em relação à execução pública de músicas, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o ECAD não poderia cobrar direitos de execução de música em eventos sem fins lucrativos. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entende que as festas municipais, que não possuam intuito de lucro, não estariam sujeitas ao pagamento de direitos autorais.


TIPO DE PROCESSO: Recurso Especial
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NÚMERO: 246908 Decisão: Quarta Turma do STJ


RELATOR: Barros Monteiro


EMENTA: DIREITO AUTORAL. "SHOW" ARTÍSTICO EM LOGRADOURO PÚBLICO. COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO.
- Tratando-se de festejo de cunho social e cultural, sem a cobrança de ingresso e sem a contratação de artistas, inexistente o proveito econômico, indevidos são os direitos autorais. Precedentes.
Recurso especial não conhecido.


DATA DE JULGAMENTO: 09 /04/2001


PUBLICAÇÃO: Diário de Justiça do dia 09/04/2001125


TIPO DE PROCESSO: Apelação Cível


NÚMERO: 70018143214 Decisão: Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
RELATOR: Paulo Sérgio Scarparo


EMENTA: DIREITO PRIVADO NÃO-ESPECIFICADO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. SHOW REALIZADO  MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. FESTEJOS POPULARES. CARNAVAL DE RUA. FESTIVAL DE FOLCLORE. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS DA MUNICIPALIDADE. DESCABIMENTO. 1.
Inviável a cobrança de direitos autorais do Poder Público tão-somente porque o evento em que foram executadas as obras musicais foi realizado em local público, mediante autorização da municipalidade.
DATA DE JULGAMENTO: 14/03/2007


PUBLICAÇÃO: Diário de Justiça do dia 26/03/2007126
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Assim, por analogia, poder-se-ia dizer que no uso de cópia integral por estudantes, como não estaria presente o fim lucrativo, não haveria também agressão aos Direitos Autorais.
Porém, com relação às copiadoras, há uma decisão polêmica prolatada pelo juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza no Ceará, numa ação da Associação Brasileira de Proteção aos Direitos Editoriais e Autorais contra a Universidade de Fortaleza, em que se demandou a busca e apreensão das máquinas copiadoras dos Centros Acadêmicos da Universidade. Decidiu o juiz Mantovanni Colares Cavalcante que


[...]Sabe-se quão danosa é a atividade de reprodução não autorizada de livros que ainda se encontram em comercialização, não somente porque atinge a própria essência da atividade de editoras e distribuidoras, como afeta os direitos autorais do idealizador intelectual da obra. Assim, todos os meios devem ser empregados para coibir esse ato de extorsão contra os direitos autorais, ainda mais se praticadas dentro de universidades, locais onde o respeito à lei e à ordem deve servir de paradigma em suas atividades. [...] cabe ao Judiciário promover a restauração da ordem, razão pela qual acolho o pedido contido na inicial, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão, para que seja apreendido em todos os centros acadêmicos da mencionada universidade o material que ali existir relativo à violação do direito autoral de edições de livros que estariam sendo fotocopiados indevidamente, abrangendo ao somente as referidas fotocópias, como papéis e livros originais ensejadores do mencionado processo de reprodução.127


Com isso, percebe-se a dualidade de visões também na jurisprudência, o que causa ainda mais polêmica ao tema.
Os argumentos usados por ambos os lados, ambas as visões são fortes.


O lado dos estudantes é claro: as bibliotecas são deficientes, não há livros para todos e os livros são muito caros para a maioria. Estudar é preciso”.
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Os argumentos dos editores não são menos limpos: livros são caros para se produzir, distribuir e vender e o hábito de fotocopiar desestimula novos lançamentos e prejudica toda a cadeia produtiva, do autor ao vendedor da livraria. Além de ser ilegal, lucrar é preciso128.


4.4.1 Ações Positivas


Tentando evitar a continuidade da ação das copiadoras, a ABDR – Associação Brasileira de Direitos Reprográficos129 vem reivindicando ações policiais de busca e apreensão de fotocópias de livros nas universidades – foram 158 intervenções desse tipo em 2005130.
As editoras alegam que o prejuízo com as fotocópias chega a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) anualmente. Dizem ainda que há seis anos, a tiragem média das obras era de cinco mil exemplares, número que caiu para mil atualmente. O que faz com que o preço do livro suba, dificultando o acesso às obras. A entidade afirma, porém, que vem desenvolvendo projetos de abastecimento de bibliotecas e conscientização de alunos e professores para tentar diminuir a violação autoral pela fotocópia.
Alerta também a ABDR que o prejuízo já resultou no fechamento de inúmeras editoras que se especializavam em livros técnicos e didáticos, notadamente na área das ciências humanas, acarretando o desemprego de centenas de pessoas, tais como autores, ilustradores, designers, tradutores, revisores, agentes literários, empregados das áreas administrativa e de apoio, livreiros e todos aqueles que operam na cadeia de produção, distribuição e comercialização de livros.
Eliane Abrão afirma que


Os argumentos em favor da proibição da cópia integral de exemplar de obra protegida são consistentes. Tome-se, como exemplo, a possibilidade de, ao mesmo tempo, duzentos ou trezentos estudantes de diversos pontos de um país extraírem cópias inteiras de uma edição recentemente publicada. O prejuízo do editor e do autor seria de grande monta, uma vez que o referido livro poderia ser considerado um bom investimento se vendidos apenas mil exemplares131.
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Plínio Cabral diz, sobre a pirataria de livros que:


A edição de um livro exige muito trabalho e a intervenção de vários setores em sua caeia produtiva. Ela vai do plantio da árvore até a industrialização de celulose para transformá-la em papel. Elaboração do texto, editoração, composição, revisão, impressão, armazenagem dos estoques, distribuição, transporte, exposição e venda nas livrarias – tudo isto requer um trabalho fantástico que exige grandes investimentos, cujo retorno possibilita a manutenção ativa e ininterrupta do ciclo produtivo [...] o pirata, entretanto, valendo-se criminosamente de modernos instrumentos tecnológicos, simplesmente adquire um exemplar do livro para depois reproduzi-lo aos milhares e vender, naturalmente a preço muito baixo, para obter um ganho extraordinário, já que nessa operação só teve uma despesa editorial: a compra de um exemplar do livro a ser pirateado132.


Com isso


O autor trabalha durante vários anos para escrever uma obra, vende alguns exemplares para as bibliotecas, e os leitores já não adquirem a obra, mas a copiam (para seu uso particular). Os prejuízos hoje são enormes. Não se diga que com esses meios a obras é mais divulgada e que a venda com isso aumenta133.


No Rio de Janeiro já existe uma Delegacia especializada na repressão aos crimes contra a propriedade imaterial, tendência que já vem se espalhando por outros estados do Brasil.
Há também o Conselho Nacional Contra a Pirataria, órgão do Ministério da Justiça, que tem por finalidade elaborar as diretrizes para a formulação e proposição de plano nacional para o combate à pirataria, à sonegação fiscal dela decorrente e aos delitos contra a propriedade intelectual. O Conselho vem realizando também diversas ações para tentar inibir todo tipo de violação aos Direitos Autorais.
Na Universidade  de São Paulo – USP, editou-se uma resolução134   regulando a


extração de cópias dentro da instituição. A resolução prevê casos excepcionais, como livros esgotados sem republicação há mais de 10 anos, obras estrangeiras indisponíveis no mercado nacional, livros que já estejam no domínio público ou nos quais conste expressa autorização
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para reprodução, as bibliotecas da instituição poderiam fotocopiar integralmente os livros que se encaixassem nessa situação. Fora isso, a resolução manda que se observe o que determina a Lei dos Direitos Autorais.
Passando a ocorrer uma maior eficácia da lei com as ações descritas acima, projetos de lei estão em trâmite no Congresso Nacional para alterar a lei 9.610/98.
O projeto de Lei 1.888/2003135, da Câmara Federal acrescenta um inciso ao art. 46


da lei dos Direitos Autorais, segundo o qual deixaria de ser ofensa aos Direitos Autorais a reprodução parcial ou integral de obras de livros didáticos destinados à educação regular.
No mesmo sentido está em trâmite o Projeto de Lei 5.046/2005136, do Deputado


Federal Antônio Carlos Mendes Thame, afirmando que não constitui ofensa aos Direitos Autorais a reprodução de qualquer obra, em um só exemplar, para uso exclusivo do estudante universitário, sem fins comerciais. Elenca ainda duas situações em que o acadêmico necessita de cópia: no caso de livros raros, em que não há exemplares à venda no mercado e nem quantidade suficiente nas bibliotecas; e quando o estudante não possuir poder econômico para adquirir o exemplar.
Já o Projeto de Lei nº. 1197/2007137, do Deputado Federal Bilac Pinto de Minas


Gerais, proíbe, nos estabelecimentos de ensino superior, o funcionamento de máquina copiadoras destinadas à reprodução de livros didáticos. O projeto ainda torna responsáveis os diretores das instituições de ensino superior, devendo eles terem o poder e o dever de fiscalização do que ocorrer nesse sentido nos estabelecimentos que dirigem.
A questão que vem a tona com esses projetos é que se for permitida a reprodução integral de livros, fará com que o Brasil melhore sues níveis de educação e ensino?
O grande desafio é encontrar soluções que estimulem o desenvolvimento intelectual, sem prejudicar o acesso ao conhecimento e à educação. E não será com a alteração da lei, permitindo a cópia integral, que se conseguirá isso.


	SOLUÇÕES
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Diversas são as soluções para conciliar a proteção aos direitos autorais em consonância com o acesso à educação.


	Abastecimento de Bibliotecas


Um dos motivos que leva o estudante a recorrer a opção de fazer uso da fotocópia é a falta de exemplares de livros nas bibliotecas, principalmente nas públicas. O Estado pode “incentivar a atividade editorial para fins de ensino e educação através de meios que lhe são próprios e à custa do erário público sem ter necessidade de sacrificar o direito de autor e os próprios autores”138.
O governo deveria aumentar o repasse de verbas destinadas a compra de obras


literárias para as bibliotecas públicas, com especial atenção àquelas que atendem estudantes de curso superior. Pois em relação aos níveis fundamental e médio, já existe um programa do governo federal que doa os livros didáticos para esses alunos, o Programa de Desenvolvimento da Educação139. Se um projeto como esse fosse desenvolvido também nas instituições públicas de ensino superior, a disputa livro x fotocópia diminuiria consideravelmente, dando-se prevalência, claro, ao livro.
Quanto às bibliotecas de instituições privadas, estas têm por obrigação abastecê-las continuamente, visto que as mensalidades pagas pelos alunos servem para financiamento também desse fim. Caso isso não ocorra, cabe ao corpo discente, através dos Centros Acadêmicos e Diretório Central dos Estudantes, exigir que medidas sejam tomadas pela Administração da Universidade, não sendo motivo para recorrer à fotocópia.
Ainda tratando das bibliotecas, seria plausível que as mesmas pudessem ter direito à reprodução livre, sem fins lucrativos, parcial ou integral de “livros indisponíveis por quaisquer razões, especialmente por estarem esgotados, fora de catálogo ou serem de difícil acesso, até que sobrevenha a sua disponibilização razoavelmente precificada pelo titular”140.
Essa  permissão  também  deveria  ser  estendida  àqueles  livros  mais  requisitados,


quando a biblioteca possuísse poucos exemplares dos mesmos.
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Caberia aos diretores das bibliotecas definirem as obras que se encaixassem nessa situação e determinar a quantidade de fotocópias de acordo com a procura.
Isso facilitaria, com certeza, o acesso dos acadêmicos às obras, principalmente daqueles mais carentes, que dependem, na maioria das vezes, exclusivamente, das bibliotecas.





	O papel das editoras


A Constituição Federal assegura no art. 150 que:


Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI – instituir impostos sobre:
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão141.


Incentivo fiscal maior que esse seria difícil de imaginar.


A imunidade do livro, jornal ou periódico, e do papel destinado a sua impressão, há de ser entendida em seu sentido finalístico [...] por isso nenhum imposto pode incidir sobre qualquer insumo, ou mesmo sobre qualquer dos instrumentos, ou equipamentos, que sejam destinados exclusivamente à produção desses objetos142.


Quando o Poder Constituinte conferiu essa imunidade tributária aos livros e qualquer material usado em sua fabricação estava querendo fortalecer um princípio constitucional importante para o país. “A imunidade dos livros, jornais e periódicos tem por fim assegurar a liberdade de expressão, do pensamento e a disseminação da cultura”143.
Como bem diz Eduardo de Moraes Sabbag, os livros “são meios de difusão da cultura, representando um suporte material de difusão de conhecimento”144.
Ainda quanto à imunidade tributária em relação aos livros, jornais, periódicos e material para sua produção, diz Sabbag que “o suporte material é irrelevante, prevalecendo a finalidade:   difusão   da   cultura.   Tal   postura   tem   embasado   o   melhor   entendimento
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jurisprudencial, quando se procura a razão teleológica do instituto, perquerindo-se a real intenção da mens legislatoris”145.
Não obstante isso, ainda é caro o preço dos livros comercializados no Brasil. “A realidade mostra-nos que a grande maioria dos titulares dos direitos autorais são os intermediários (...) a quem os autores transmitem ou oneram os seus direitos”146, transferindo, assim, a grande vantagem econômica da pessoa da autor-criador para o intermediário- empresário.
É razoável que as editoras tenham sim lucro com a venda dos livros, até porque, como já dito, elas precisam de capital para poder investir no lançamento de novas obras, bem como arcar com o risco de exercer uma atividade empresarial.
O que se propõe é que as editoras trabalhem com a função social dos direitos autorais, por exemplo, doando exemplares de seus lançamentos às bibliotecas de ensino superior de todo o país.


[...] só com a redescoberta de um núcleo cultural, capaz de dar unidade à pluralidade de coordenadas que o percorrem, o Direito de Autor, renovado, poderá subsistir. Doutra maneira acabará por ser submergido pela teia de interesses empresariais que cada vez mais o sufocam e desfiguram.  E poderá porventura amanhã ser qualificado com mais verdade como num direito de privilégios das empresas de copyright147.


Outra medida que pode ser tomada pelas editoras é quando da publicação de um livro, além do formato que for escolhido (muitas vezes se trata de um livro luxuoso), a editora lançasse também uma edição mais econômica, em forma de brochura, por exemplo. Se possível em papel reciclado, aliando o direito autoral à preservação do meio ambiente.
Com isso, baratear-se-ia o preço dos livros, questão crucial para os estudantes, pois quem se utiliza da fotocópia não está interessado no “luxo” do livro, mas sim no conteúdo deste.





	Os Avanços Tecnológicos
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Com o avanço da tecnologia nos últimos anos, o computador se tornou ferramenta essencial de estudo, e o Direito Autoral deve se aliar a esse desenvolvimento tecnológico.
Uma das alternativas para a cópia legal seria a internet. Acadêmicos poderiam comprar trechos de uma obra diretamente pelo site das editoras. Seria uma forma legal de ter acesso ao conhecimento sem contrariar a lei.
As editoras poderiam também lançar os livros em arquivo eletrônico. Restringir-se- ia a forma de dowload para que o arquivo na fosse disseminado sem autorização, podendo apenas ser visualizado e impresso pelos compradores.


a) A Questão dos Livros Jurídicos


Sabe-se que os livros jurídicos se desatualizam muito rapidamente devido à promulgação contínua de leis no Brasil. Alguns livros chegam a ser atualizados mais de duas vezes num mesmo ano.
O mercado editorial jurídico está em franca ascensão, pois “somando-se advogados, juízes e promotores aos estudantes da disciplina, tem-se um exército de 1,4 milhão de pessoas








	que tende a inflar com a abertura de cursos universitários148.” Já são mais de 1.050 cursos,




cinco vezes mais que no início da década.


Estima-se que as editoras faturaram 300 milhões de reais com a vendagem de cerca de 6 milhões de exemplares. O produto com maior saída são os Códigos. Como estes precisam ser atualizados a cada nova lei promulgada, as editoras disponibilizam, via internet, a atualização deles durante o prazo de 1 ano geralmente. Isso faz com que o profissional ou estudante não precise comprar o Código a cada atualização.
O mesmo deveria ocorrer com os livros doutrinários, pois não é justo que alguém seja obrigado a ter que comprar uma nova obra a cada atualização, revisão ou ampliação.
Alguns autores já vêm adotando essa prática de atualização, como é o caso dos professores Fredie Didier Júnior e Alexandre de Moraes, disponibilizando na internet a atualização de seus livros.
Caso tal prática fosse adotada por todos os autores e editoras, seria mais uma forma de se combater a fotocópia ilegal.
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	Os Sebos


Outra alternativa legal e barata para se combater a indústria criminosa das cópias é recorrer aos sebos, que são as livrarias que comercializam livros usados.
As obras literárias são vendidas com preços até 60% menores do que as novas. E essas livrarias também entraram no “mundo virtual”. Já são oferecidos mais de 7 milhões de livros pela internet através de 430 sebos espalhados em 113 cidades do Brasil149.
Porém, uma questão que se poderia indagar sobre a atividade dos sebos é se ao ocorrer as vendas dos livros usados não haveria algum tipo de violação aos Direitos Autorais e se seria necessária a autorização dos titulares dos Direitos Autorais para que tal atividade ocorresse.
Tal questão, todavia, é pacífica, na medida em que “a venda envolve a total transferência dos direitos de propriedade do vendedor para o comprador, adquirindo este o direito de emprestar, alugar ou revender a cópia comprada”150.
Assim, quem revende obra original em sebo não está cometendo transgressão alguma a qualquer tipo de Direito Autoral.



	Copyleft - O Creative Commons


Atualmente, vem ganhando força em todo o mundo um movimento que vem abalando as estruturas do Direito Autoral, é o copyleft, em oposição à definição de copyright, sendo “produto da subversão das tradicionais idéias de propriedade com relação aos bens intelectuais”151.
“É um perfeito exemplo de uma subversão das instituições jurídicas, que, ainda que pequena, representa uma significativa resposta aos arranjos institucionais tradicionais envolvendo a propriedade intelectual”152.
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No campo das obras literárias, particularmente quanto ao problema da fotocópia privada não autorizada e tentando flexibilizar a rígida proteção dada aos Direitos do Autor, foi fundado em 2001, na Stanford Law School nos Estados Unidos, o Creative Commons, “grupo constituído especificamente para permitir que autores ofereçam suas criações ao público através da rede mundial de computadores, determinando os usos autorizados”153.
Trata-se de


[...] uma empresa sem fins lucrativos que pretende desenvolver meios para que artistas, escritores e detentores de Direitos Autorais outros, posam facilmente destinar seus trabalhos à livre distribuição [...] a idéia é tornar mais fácil o ato de se destinar algum material ao domínio público, e isso por si só irá encorajar mais pessoas a fazê-lo.154.


Através dessa iniciativa, os Direitos Autorais não são abolidos, ocorrendo  uma maior limitação às regras impostas pela lei. O autor cede legalmente alguns de seus direitos sobre a obra, atribuindo maior espaço ao domínio público.
Os principais atributos das licenças oferecidas pelo site são:


	uso não comercial e vedação a criação de obras derivadas: permite-se a redistribuição da obra, contanto que não seja dado fim comercial, proibindo-se a modificação da obra de qualquer forma. O autor reserva para si a possibilidade de realizar obras derivadas da original.

	uso não comercial – compartilhamento pela mesma licença: permite-se a criação de obras derivadas sobre a original com fins não comerciais. A obra reproduzida deve ser licenciada sob o mesmo código da original. Como exemplo tem-se os remixes de músicas e a elaboração de novas histórias.

	uso não comercial: permite-se também a criação de obras derivadas, mas não se exige a mesma licença da original. A ressalva é só para o uso não comercial.

	uso comercial: permite-se o uso comercial da obra, contanto que a mesma seja redistribuída de maneira completa e sem modificações.

	Sem atribuição: é a menos restritiva, permitindo-se a distribuição, adaptação ou criação de obras derivadas para fins ou não comerciais.
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Todas as licenças exigem que o nome do autor seja sempre citado ao lado da obra, garantindo-se assim a paternidade da obra.
O Creative Commons


[...] demonstra a necessidade, sentida pelos artistas – inclusive de países desenvolvidos e particularmente dos Estados Unidos, onde esta proposta teve início e onde a propriedade intelectual adquiriu o máximo de proteção nos últimos anos – de adaptar o sistema de Direito de Autor à realidade contemporânea e de garantir a diversidade de criação por meio do maior acesso a um maior número de obras155.


A idéia do Creative Commons já se espalhou por vários países, inclusive no Brasil, onde vem ganhando muitos adeptos.
Recentemente o escritor Fernando Gabeira publicou sua obra “Navegação na Neblina” no “www.creativecommons.org.br” através das licenças Atribuição, uso não comercial e compartilhamento pela mesma licença.
O Creative Commons é uma alternativa que demonstra que uma idéia não deixa de ser valorizada quando um maior número de pessoas a utiliza. “É um convite ao engajamento e um empreendimento coletivo”156.





	O Cultura Livre e o Domínio Público Brasileiros


No Brasil, algumas organizações não governamentais seguiram o exemplo do Creative Commons e lançaram sites que disponibilizam obras artísticas e literárias para o grande público, sem desrespeitar os Direitos Autorais, mas facilitando o acesso às obras. É o caso do Cultura Livre e do Domínio Público.
O Cultura Livre tem por objetivos permitir a compreensão do impacto da Propriedade Intelectual para o desenvolvimento, para a mídia e para a cultura. Em síntese, o projeto explica como mudanças no regime da propriedade intelectual afetam a vida cotidiana de artistas, jornalistas, blogueiros e da mídia em geral.
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O portal Domínio Público, lançado em novembro de 2004 pelo Ministério da Educação, tem como objetivo maior colocar à disposição da comunidade acadêmica, via internet, obras literárias, artísticas e científicas, nacionais e internacionais, na forma de textos, sons, imagens e vídeos, que já estão no domínio público, ou que tenham sido autorizadas por seus criadores. É semelhante ao Creative Commons.


[...] o "Portal Domínio Público", ao disponibilizar informações e conhecimentos de forma livre e gratuita, busca incentivar o aprendizado, a inovação e a cooperação entre os geradores de conteúdo e seus usuários, ao mesmo tempo em que também pretende induzir uma ampla discussão sobre as legislações relacionadas aos direitos autorais - de modo que a "preservação de certos direitos incentive outros usos" -, e haja uma adequação aos novos paradigmas de mudança tecnológica, da produção e do uso de conhecimentos157.


Com isso, caminha o bem o Brasil ao adotar alternativas como essas e facilitar a difusão cultural e o acesso à educação e ao conhecimento sem colidir com os Direitos Autorais.





	Conscientização da Sociedade






Diz José de Oliveira Ascensão que “várias soluções têm sido tentadas nos últimos anos para a problemática da reprografia e cópia privada[...] e as proibições, quando não está em causa a comercialização ilícita, não têm eficácia e não têm sentido”158.
Várias são as alternativas para tentar se conciliar os Direitos Autorais e o acesso cultural, ao conhecimento e à educação, mas, sem dúvida, a principal delas é a conscientização da sociedade sobre a necessidade de se respeitar o Direito Autoral.
A população, principalmente a comunidade acadêmica, deve ser esclarecida, educada, através de encontros, palestras, campanhas publicitárias sobre a importância da preservação dos Direitos do Autor.
Quando pelo menos uma parte das medidas apontadas nesse trabalho forem colocadas em prática, aliadas à conscientização das pessoas, haverá menos conflitos e o problema da fotocópia ilegal será irrelevante porque passará a existir em pequeníssima proporção.


	[bookmark: bookmark403]Domínio Público. disponível em <http://www.dominiopublico.gov.br/Missao/Missao.jsp>.

	[bookmark: bookmark404]ASCENSÃO. op. Cit., p. 249.






5 CONCLUSÃO


A utilização de fotocópia de obras literárias integrais alcança números impressionantes, enquanto a comercialização dos livros originais segue decaindo. O principal argumento de quem se utiliza dessa forma de violação ao Direito Autoral é que deve prevalecer o acesso ao conhecimento e à educação. Isso pode ser verdade e não haveria problema em liberar o uso da fotocópia integral de livros, se não fosse pela nítida questão de que os sujeitos detentores dos direitos morais ou dos direitos patrimoniais são inteiramente privados de exercê-los efetivamente.


Assim, a controvérsia crucial sobre o problema tratado neste trabalho consistiu no conflito de Direitos Fundamentais protegidos pela Constituição Federal: de um lado o Direito Autoral e do outro o acesso ao conhecimento e à educação.


Observando-se superficialmente a problemática, poder-se-ia dizer a priori que deveria prevalecer o direito ao conhecimento e à educação, já que se trata de valores relativos a pessoas, à coletividade; enquanto que o Direito Autoral de fiscalizar o aproveitamento econômico das obras criadas e de ter o autor exclusividade sobre a utilização, publicação e reprodução de suas obras teria valor de índole material, principalmente em se tratando dos lucros das editoras.


Mas adentrando nos liames mais complexo do problema, vê-se que uma abertura em detrimento dos Direitos Autorais poderia ocasionar um retrocesso na produção intelectual do país, não se atingindo, em conseqüência disso, o desenvolvimento da educação, do conhecimento e da cultura.


Sendo assim, a colisão constitucional constatada é mais complexa do que parece ser, tendo andado bem o legislador na Lei nº. 9.610/98 ao proteger parcialmente o autor e resguardar também facilidades para o acesso à educação, conhecimento e cultura.


O Direito deve, diante do paradoxo que se lhe coloca a defesa dos interesses particulares dos produtores de bens intelectuais em contraposição aos interesses da coletividade, passar por uma transformação que não pode estar muito    distante    da    forma    como    vem    solucionando    os    conflitos


hodiernamente. Isso porque os paradoxos, ao mesmo tempo em que trazem o problema, trazem a solução159.


“A cultura tem preço. Alguém tem que pagar, ou o Estado, ou alguém outro ou o próprio interessado. Os autores não podem ser responsabilizados por esse custo”160.


No entanto, como se viu, para a resolução do conflito criado nos casos concretos, deve haver uma maior intervenção estatal em conjunto com ações positivas das editoras e dos estudantes.


Foi demonstrado que, em relação aos livros didáticos dos ensinos fundamental e médio, não há tamanha violação aos Direitos Autorais pelo uso da fotocópia integral como ocorre com os livros de interesse dos estudantes do ensino superior. Isso porque a União distribui gratuitamente as obras para os alunos de escolas públicas e os de escolas particulares tem seus livros comprados, muitas vezes a custa de muito sacrifício, pelos seus pais.


Já no ensino superior, não há uma política estatal eficiente de abastecimento de bibliotecas públicas para suprir as necessidades do alunado carente, nem uma conscientização por parte dos discentes mais abastados em preservar o Direito Autoral. Parece prevalecer a lei do menor esforço em usurpar o Direito dos Autores através da fotocópia integral de suas obras.


O Governo Federal deveria implantar mais políticas públicas relacionadas à distribuição de livros destinados aos estudantes do ensino superior, fazendo o mesmo que faz em relação aos níveis fundamental e médio.


Este seria o momento das associações de proteção dos Direitos Autorais requererem a atuação do Estado para combater as condutas ilícitas remanescentes. Tendo em vista, os atuais acontecimentos em relação aos Direitos Autorais, nota-se que as garantias jurídicas do autor e dos titulares de Direito do Autor se encontram perfeitamente salvaguardados e no mundo dos fatos, a fotocópia integral as posterga. Nota-se a necessidade de uma harmonia que deverá decorrer mediante a intersecção de direito, cultura e tecnologia.


[image: image]
	[bookmark: bookmark405]ROVER, op. Cit., p. 89.

	[bookmark: bookmark406]HAMMES, op. Cit., p. 115.




As editoras também desempenham fundamental importância nesse cenário, na medida em que tentam baratear o custo dos livros de várias maneiras. O surgimento de editoras independentes tem feito com que isso se torne realidade. As ações de doações de obras a bibliotecas públicas também demonstra o interesse das editoras em conciliar o conflito entre Direito Autoral e acesso à educação.


O desenvolvimento tecnológico advindo com a Internet também surge oferecendo vantagem para a difusão de obras literárias a custos mais acessíveis e, a depender do autor, até gratuitamente. Sítios como o Creative Commons, o Cultura Livre e o Domínio Público já são realidade no Brasil que facilitam a vida dos estudantes.


A Internet é solução viável também na questão específica das constantes desatualizações dos livros jurídicos. A maior parte das editoras já vem disponibilizando as atualizações em seus sítios, favorecendo e incentivando a compra de livros.


A conscientização da população em preservar o Direito Autoral é outro meio eficaz no combate à pirataria literária. Pois de nada adianta ações governamentais, das editoras e dos autores, se a quem os livros são destinados não estiver consciente dos prejuízos causados com os atos de utilização da fotocópia.


Percebe-se, então, que não adianta se discutir modificações na Lei dos Direitos Autorais, quando na verdade, as medidas mais eficazes devem ser tomadas em conjunto entre Estado, editoras, autores e estudantes, a fim de se garantir a harmonia entre os Direitos Autorais e o acesso à educação, ao conhecimento e à cultura.
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7 ANEXOS


ANEXO A – SENTENÇA


Poder Judiciário do Estado do Ceará 11ª Vara Cível de Fortaleza Processo 2000.02.07960-7


Associação Brasileira para Proteção dos Direitos Editoriais e Autorais - ABPDEA ingressa com ação de busca e apreensão contra a Universidade de Fortaleza - UNIFOR, através da inicial de fls. 2/7 e documentos de fls. 8/173, requerendo sejam apreendidos em todos os centros acadêmicos da mencionada universidade material relativo à violação do direito autoral de edições de livros que estariam sendo fotocopiados indevidamente, abrangendo não somente as referidas fotocópias, como papéis, máquinas fotocopiadoras e livros originais ensejadores do mencionado processo de reprodução.


O que motiva a ação é o fato de os centros acadêmicos da Universidade de Fortaleza estarem, no dizer da autora, praticando reproduções não autorizadas de originais de livros dos sócios da promovente, afrontando o direito autoral.


O juiz que conduzia o feito despachou Á fl. 174 , afirmando que apreciaria o pedido liminar aos a formação dos contraditório.


A parte promovida apresentou contestação às fls. 178/183, acompanhada dos documentos de fls. 184/190, aduzindo preliminarmente a sua legitimidade passiva, pois cada centro acadêmico que ocupa espaço cedido gratuitamente pela universidade tem ou deveria ter, existência autônoma e independente, de modo que a universidade não praticou qualquer ato que justifique sua permanência no pólo passivo desta ação; e no mérito, insiste na afirmação da autonomia dos centros acadêmicos, não havendo qualquer conivência do Reitor da universidade em relação aos fatos narrados na inicial.


Em sua réplica, a parte autora afirma que a universidade deve permanecer na lide como demandada, até porque a portaria 20/99 juntada pela promovida é a confissão de que é a responsável pelo cumprimento da lei dos direitos autorais em seu campus, daí porque. Ratifica as exposições de mérito da demanda, fazendo a juntada dos documentos de fls. 197/199,


ensejando a intimação da parte adversa para sobre eles se manifestar (fl. 203), não tendo a universidade se manifestado a respeito (fl. 204 v).


Vieram-me os autos conclusos.


Relatadas as principais ocorrências no feito, passo a decidir.


A documentação existente nos autos dá conta da existência de atividade ilegal muito provavelmente praticada pelos centros acadêmicos que se encontram instalados na Universidade de Fortaleza - UNIFOR, até porque a própria universidade editou ato administrativo tendente a abolir a reprodução mediante fotocópia de livros inteiros, especialmente os que possuem conteúdo didático-científico (fl.185).


O fato de a universidade ceder o espaço físico dentro de seu campus para o funcionamento de referidos centros acadêmicos, como ela própria reconhece não a exime da fiscalização das atividades ali desenvolvidas - ao contrário, é evidente o poder / dever de constante monitoramento do que se faz em referidos centros - tanto é verdade que a mencionada portaria 020/99 tentou coibir prática ilegal de violação a direitos autorais.


Assim, a universidade deve integrar o pólo passivo da demanda, pois cedendo o espaço para os centros acadêmicos permanece ainda como responsável pela prática de atos ilegais praticados nos espaços físicos cedidos, salvo quando desconhece o exercício de atividade contrária ao direito, o que não ocorre no presente caso, como demonstrado nos autos; razão pela qual rejeito a preliminar suscitada na apelação.


O ato administrativo editado pela universidade, porém, segundo as evidências contidas no processo, não surtiu efeito, pois foi editado em março de 1999, e em maio de 2000 - ou seja, quase um ano após - a matéria jornalística apontada no documento de fl. 199 dá conta de que as práticas ilegais ainda continuam sendo adotadas no interior dos centros acadêmicos.


Sabe-se quão danosa é a atividade de reprodução não autorizada de livros que ainda se encontram em comercialização, não somente porque atinge a própria essência da atividade de editoras e distribuidoras, como afeta os direitos autorais do idealizador intelectual da obra.


Assim, todos os meios devem ser empregados para coibir esse ato de extorsão contra os direitos autorais, ainda mais se praticadas dentro de universidades, locais onde o respeito à lei e à ordem deve servir de paradigma em suas atividades.


O fato de a UNIFOR ceder os espaços para funcionar os centros acadêmicos, em ato unilateral e não oneroso, aliado à constatação de que em tais centros ainda se praticam os atos de reprodução indevida de livros, seria suficiente para que se adotasse medida mais enérgica de sustação da referida cessão.


Como tal atitude, pelo que consta nos autos, não foi adotada, cabe ao Judiciário promover a restauração da ordem, razão pela qual acolho o pedido contido na inicial, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão, para que seja apreendido em todos os centros acadêmicos da mencionada universidade o material que ali existir relativo à violação do direito autoral de edições de livros que estariam sendo fotocopiados indevidamente, abrangendo ao somente as referidas fotocópias, como papéis e livros originais ensejadores do mencionado processo de reprodução.


Não autorizo, porém a apreensão de máquinas fotocopiadoras, uma vez que tais equipamentos são utilizados para a reprodução de outros materiais necessários ao funcionamento dos centros acadêmicos, e considerando que isso não impedirá a autora de mover a ação de perdas e danos, como foi informado na inicial.


Condeno a parte promovida ao pagamento das despesas processuais acaso existentes, bem como nas custas previstas na Lei Estadual 12.381, de 9 de dezembro de 1994 (Regimento de Custas do Estado do Ceará) e honorários advocatícios.


Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve ser feita de acordo com o disposto no § 4° do art. 20 do código de processo civil, razão pela qual arbitro-os em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que o tempo exigido para o serviço realizado pelo advogado de parte embargada não possa ser considerado exaustivo, embora evidente e louvável grau de zelo do advogado para com a demanda.


Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Fortaleza, 10 de outubro de 2001.


Juiz Mantovanni Colares Cavalcante


ANEXO B – RESOLUÇÃO DA USP


RESOLUÇÃO Nº 5213, DE 02 DE JUNHO DE 2005.


(D.O.E. - 03.06.2005)


Regula a extração de cópias reprográficas de livros, revistas científicas ou periódicos no âmbito da Universidade de São Paulo.


O Reitor da Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 207 da Constituição Federal e no art. 42, IX, do Estatuto, baixado pela Resolução nº 3461, de 07.10.88, e de acordo com o deliberado pelo Conselho Universitário, em Sessão de 31 de maio de 2005, baixa a seguinte


RESOLUÇÃO:


Artigo 1º - As normas constantes desse ato deverão ser observadas em todas as instalações e órgãos da Universidade de São Paulo, quer sejam vinculados diretamente à autarquia, quer se trate de permissionários ou concessionários de serviços.


Artigo 2º - Visando garantir as atividades-fins da Universidade, será permitida a extração de cópias de pequenos trechos, como capítulos de livros e artigos de periódicos ou revistas científicas, mediante solicitação individualizada, sem finalidade de lucro, para uso próprio do solicitante.


Artigo 3º - As bibliotecas deverão marcar seu acervo com sinais distintivos diferenciando as seguintes categorias de obras:


I – esgotadas sem republicação há mais de 10 anos; II – estrangeiras indisponíveis no mercado nacional; III – de domínio público;


IV – nas quais conste expressa autorização para reprodução.


Parágrafo único - De qualquer obra que contenha o sinal distintivo de uma dessas categorias, será permitida a reprodução reprográfica integral.


Artigo 4º - É permitido, por parte de docentes, o fornecimento de material destinado estritamente ao ministério de disciplina constante do programa da universidade, sendo autorizada sua reprodução para os alunos regularmente inscritos, observado o disposto nos artigos precedentes.


Artigo 5º - Fica garantido o livre exercício das atividades desenvolvidas pelas bibliotecas de intercâmbio de material entre instituições de ensino e pesquisa nos limites desta Resolução.


Artigo 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. (Proc. 2005.1.13361.1.1)


Reitoria da Universidade de São Paulo, 02 de junho de 2005.


ADOLPHO JOSÉ MELFI


Reitor


NINA BEATRIZ STOCCO RANIERI


Secretária Geral


ANEXO C – PROJETO DE LEI Nº. 1.888/2003


Do Sr. COLOMBO e Sr. GUSTAVO FRUET


Acresce disposição no Art. 46 da Lei n.º 9.610/98. O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Acrescente-se ao artigo 46 da Lei 9.610, de 19/02/1998, o seguinte inciso IX: “Art. 46...
IX – a reprodução parcial ou integral, em livro didático destinado à educação regular, da obra intelectual de qualquer gênero, na medida justificada para o fim educacional e desde que explicitados sua autoria demais elementos identificadores”


Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICAÇÃO
Os antecedentes históricos, doutrinários e legislativos justificam que se dê um retoque legislativo para suprir a lacuna deixada pela Lei n.º 9.610/98, no que concerne ao livro didático destinado ao ensino infantil, fundamental e médio, sem que o acréscimo que se propõe – de letra ao inciso I do artigo 46 venha ferir os direitos exclusivos de autor, já que a proposta se mantém coerente com a norma interna maior - CONSTITUIÇÃO FEDERAL – e as normas pilares que regulam a propriedade intelectual, a que está obrigado o Brasil, ou seja convenção de berna e o acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. A atualidade já demonstrou que a aplicação da Lei n.º 9.610/98, no que tange às limitações aos direitos de autor, em especial, os incisos III e VIII, tem se revelado insuficiente quando da reprodução de obras intelectuais protegidas no livro didático, o que gera uma verdadeira insegurança para a atividade editorial dirigida ao livro didático, que está obrigada a seguir as normas relativas a educação. Nesse sentido, dada a relevância da matéria, que envolve aspectos culturais e econômicos, espera-se do legislador que, mediante o acréscimo de letra ao inciso I, do artigo 46, que regula as limitações aos direitos de autor, da Lei n.º 9.610/98, possa a lei facultar, expressamente, como utilização lícita e, portanto, sem


ofensa aos direitos autorais de autor, a reprodução de obras intelectuais nos livros didáticos, exclusivamente, na medida justificada para o fim de atingir, tudo para garantir a efetiva realização da educação, inclusive, nos moldes propostos pelo próprio Ministério da Educação e Cultura. Desta forma, ter-se-ão atendidas todas as garantias fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, desde o princípio de acesso à cultura nacional e assim também ao ensino e educação como dever do Estado para o desenvolvimento de uma nação, sem ofensa a quaisquer princípios, direitos ou garantias já estabelecidos aos titulares dos direitos autorais. As legislações examinadas (Convenção de Berna e Trips) – a que o Brasil está submetido – permitem a faculdade de ser o direito de reprodução excepcionado desde que observada a chamada “regra de três passos”, a saber:


	Em certos casos especiais.



	Desde que essa reprodução não prejudique a exploração normal da obra. c)Nem cause em prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor.


No caso do livro didático é imperioso reconhecer tratar-se de um caso especial e que, pode perfeitamente incluir-se – textualmente – nas limitações e exceções aos direitos de autor, sem ofensa a qualquer direito exclusivo, desde que observados os demais passos, exigidos pelas legislações. E, nesse particular, é certo e seguro que a reprodução de obras intelectuais de terceiros na obra didática, jamais prejudicará a exploração normal da obra reproduzida, e nem tão pouco trata um prejuízo injustificado aos interesses do autor da obra reproduzida. O projeto atende os princípios da constitucionalidade e juricidade considerando:


“Art.5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:


	– é garantido o direito de propriedade, (...)


XXIV- a lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.



	– a propriedade atenderá a sua função social”.




“ O artigo 216 é relevante para a apreensão do tratamento que o texto constitucional dá à matéria:


Art.216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nos quais se incluem:


(...)


III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas: (...)”.


Ambos os dispositivos sinalizam que o direito à propriedade privada – genericamente considerado e também na proteção particular que se confere aos direitos autorais – é mitigado em face da sistemática constitucional. Neste sentido leciona José Afonso da Silva:


“O regime jurídico da propriedade tem seu fundamento na Constituição. Esta garante o direito de propriedade, desde que este atenda sua função social. (...) não há como escapar ao sentido de que só garante o direito da propriedade que atenda sua função social. (...) Isto tem importância , porque, então, embora prevista entre os direitos individualizados, ela não mais poderá ser considerada puro direito individual, relativizando-se seu conceito e significado, especialmente porque os princípios da ordem econômica são preordenados à vista da realização de seu fim: assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. (...) Com as novas disposições a Constituição da maior razão a Pontes de Miranda, quando escreve que às leis é que compete regular o exercício e definir o conteúdo e os limites do direito de propriedade, pois que, no art. 5º, XXII, só se garante a instituição de propriedade, sendo suscetíveis de mudança por lei seu conteúdo e limites”.


Todo o capítulo IV da lei 9.610/98, sob a rubrica “Das limitações aos Direitos Autorais”, é consecução desse fato: em plena consonância com todo o arcabouço jurídico-


constitucional, enumera diversas hipóteses de isenção à proteção material decorrente do direito autoral. A tais hipóteses taxativamente previstas em lei podem acrescer-se outras, em decorrência da atividade legislativa ordinária realizada pelos parlamentares federais. Estas inovações, não obstante, devem ser imbuídas da excepcionalidade e proporcionalidade que são próprias das isenções previstas no diploma de regência da matéria, a lei 9.620/98, sob pena de incorrerem em injuricidade e desrespeitarem os parâmetros da chamada “regra de três passos”, já mencionada.


ANEXO D – PROJETO DE LEI Nº. 1.888/2003


Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame


Altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que “Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências”.


O Congresso Nacional decreta:


Art. 1 Esta lei estabelece nova modalidade de limitação aos direitos autorais.


Art. 2 O inciso I do art. 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea e:
“Art. 46. ..................................................................................


I - ............................................................................................


e) de qualquer obra, em um só exemplar, para uso exclusivo de estudante universitário, sem fins comerciais;
................................................................................................


VIII - ..............................................................................( NR).”


Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.


JUSTIFICAÇÃO


O artigo 184, "caput", do Código Penal capitula como criminosa a conduta de quem viola direitos autorais, sendo que, por tratar-se de norma penal em branco, faz-se necessário buscar na lei civil o que vêm a ser tais direitos.


Até 1998, disciplinava a matéria a Lei 5.988/73. Atualmente, os direitos autorais são objeto da Lei nº 9.610/98, sendo certo que ambas, apesar de não especificarem taxativamente quais seriam esses direitos, dispõem de forma explícita sobre as limitações aos mesmos. Assim, a antiga lei, em seu artigo 49, inciso II, dispunha que não constituía ofensa aos direitos autorais a extração de uma única cópia de obra para fins didáticos; o que afastava a tipicidade da conduta largamente difundida entre os alunos de todos os graus, em nosso país, de "tirar xerox" dos livros indicados por seus professores.
Ocorre que, com a edição da nova lei, que, como visto, complementa o dispositivo penal, tal situação foi alterada, posto que a mesma, em seu artigo 46, inciso II, estatui não violar os direitos autorais a "reprodução, em um só exemplar, de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro".
Diante da redação da nova lei, deve-se concluir ferir os direitos autorais a obtenção de cópia integral de obra, ainda que para fins didáticos, caracterizando-se, por conseqüência, o tipo previsto no artigo 184, "caput", do Código Penal.
No entanto, há que se ter em mente que além de típica e antijurídica, para ser considerada criminosa, deve a conduta ser igualmente culpável, sendo certo que, dentre outros requisitos, um dos necessários à verificação da culpabilidade, é justamente o da exigibilidade de conduta diversa.
Ora, no caso de a obra estar esgotada e de não haver exemplares bastantes em biblioteca públicas à disposição dos alunos que dela necessitam para fins didáticos, tem-se que não é lícito exigir dos mesmos conduta diversa da de extrair cópia integral do livro para seus estudos.
Igualmente, na hipótese de o estudante necessitar da obra, não dispondo de numerário suficiente para adquiri-la, deve-se reconhecer que, ao extrair cópia integral da mesma, não estará agindo de forma culpável, justamente em decorrência da não exigibilidade de outra conduta.
Impossibilitar alunos, que não têm condições de adquirir a obra, de ter acesso à mesma,  em  virtude  de  sua  precária  situação  financeira,  significa,  em  última  análise, desrespeitar o direito de igualdade, também assegurado pela Carta Magna (art. 5º, "caput"). "...igualdade y diferencias no sólo no son antinómicos sino que se implicam reciprocamente. El valor de la igualdad, según esta primera acepción, consiste precisamente en el igual valor asignado a todas las diferentes identidades que hacen de cada persona un individuo diferente


de los demás...En un segundo sentido, por el contrario, la igualdad radica en el desvalor asociado a outro género de diferencias: a todas aquellas ‘de orden económico y social’ de lãs que provienen, como dice el art. 3, § 2º de la Constitución italiana, los ‘obstáculos que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impieden el pleno desarollo de la persona humana’. En este segundo sentido lãs diferencias, en lugar de ser rasgos de las diversas identidades de lãs personas, se convierten en privilegios o discriminaciones sociales que deforman la identidad y determinan la desigualdad de aquellas, prejudicando al mismo tiempo su igual valor..."


É preciso deixar claro que, não se está, através do presente projeto de lei, pregando por um desrespeito generalizado aos direitos autorais, posto que tal pretensão, além de inconstitucional, seria ilegítima e imoral.
Ao postular-se pelo afastamento da criminalidade da obtenção de cópias integrais de obras, para fins de estudos, no caso de o acesso à mesma ser impossível (seja por estar esgotada, seja pela incapacidade financeira do agente), está-se asseverando que os direitos assegurados pela
Constituição Federal devem ser interpretados de forma integrada, considerandose, por conseqüência, lícita a conduta de ferir um direito, desde que a mesma seja a única forma de garantir o exercício de outro igualmente assegurado.
Nesse diapasão, deve-se ter em mente que as limitações legais aos direitos autorais atendem a interesses vários de ordem pública. De acordo com o Professor Carlos Alberto Bittar, “integrados ao sistema autoral ab origine, essas limitações, tecidas com linhas ditadas pela prevalência da idéia de difusão da cultura e do conhecimento, constituem derrogações à exclusividade do autor.” (Bittar, Carlos Alberto, Direito de Autor, 4ª ed., 2003, p. 69)
Em obra referente aos direitos autorais, o próprio Professor Carlos Alberto Bittar, tratando justamente da reprografia nas instituições de ensino e da necessidade de coadunar o direito dos autores com o direito de acesso à educação e a cultura, chegou a propor o recolhimento dos direitos autorais a cada extração de cópia. Independentemente da pertinência daquela proposta, certo é que não parece razoável pretender solucionar um problema que não é meramente legal, mas também social, através do recurso ao Direito Penal que, como se sabe (ou, pelo menos, dever-se-ia saber) deve ser aplicado como última alternativa de coerção estatal.


Assim, anotando que para a elaboração da justificação desta proposição foi  de grande valia o trabalho intitulado “O Delito de Violação de Direitos Autorias e a Reprografia nas Instituições de Ensino”, da ilustre Dra. Janaína C. Paschoal, advogada e mestranda em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, conclamamos os nobres Pares a aprovarem este importante projeto de lei.


ANEXO E – PROJETO DE LEI Nº. 1.197/2007


Do Sr. BILAC PINTO


Proibe, nos estabelecimentos de ensino superior, o funcionamento de máquinas fotocopiadoras destinadas à reprodução de livros didáticos.


O Congresso Nacional decreta:


Art. 1º Fica proibido o funcionamento, nos estabelecimentos de ensino superior, de máquinas fotocopiadoras, ou qualquer outro dispositivo mecânico ou eletrônico com capacidade de reprodução, destinados à reprodução de obras literárias.


Art. 2º São responsáveis pela observância do disposto nesta lei os representantes legais dos estabelecimentos de ensino superior.
Parágrafo único: Em caso de descumprimento do disposto nesta lei, aplicar-se-á aos infratores o disposto no parágrafo único, do artigo 103 da Lei Federal nº 9610/1998, e o disposto no § 1º, do artigo 184 do Código Penal.


Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICAÇÃO
A proposição que ora apresento à apreciação de meus Pares visa a dar cobro a situação encontrável na maioria dos estabelecimentos de ensino superior do país.
Há, nesses locais, máquinas fotocopiadoras, à disposição dos alunos, para que copiem livros inteiros, ou trechos destes, em flagrante oposição ao disposto na Lei de Direitos Autorais.
Os que exploram esse comércio ilegal já estão sujeitos à lei, mas os diretores das faculdades, que fazem vista grossa a essa prática, não são por ela alcançados. Ora, eles têm o poder e o dever de fiscalização do que ocorre nos estabelecimentos que dirigem.
Acrescente-se a isso o fato de que a prática desse crime contra o direito autoral, em ambientes onde se desenvolve a prática educacional, sem repressão da instituição, só pode levar a inculcar nos estudantes uma mentalidade de desrespeito às leis.




lei.
Sendo assim, conto com o apoio desta Casa, no sentido de aprovar este projeto de
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The real protection of unregistered trademark in Brazil


Denis Borges Barbosa1


Resumo


A questão deste estudo é a proteção da marca não registrada no Brasil. Ao contrário do que muita doutrina e certos precedentes judiciais afirmam, não é verdade que a marca não registrada seja desprovida de proteção no direito brasileiro. Ocorre, apenas, que as marcas registradas tem proteção diversa, e mais extensa, do que as não registradas. Com a reiterada demora no exame e concessão de marcas pelo INPI, além de todos os prazos pertinentes aos países de economia comparável ao Brasil – fato que é incompatível com o Estado de Direto – a relevância desse estudo é óbvia.


Palavras Chaves: Proteção real; marca; não registrada.


Abstract


The point of this study is the unregistered trademark protection in Brazil. Contrary to what a lot of doctrine and certain judicial precedents claim is not true that the unregistered  mark is devoid of protection under Brazilian law. Occurs only that the trademark protection is diverse, and more extensive than those not registered. With the repeated delay in the examination and award of marks by the PTO, plus all the relevant deadlines for countries of comparable economy to Brazil - a fact that is incompatible with the State of Direct - the relevance of this study is obvious.


Key Words: real protection; brand; unregistered.
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Na criação da marca, uma palavra ou figura, é  tomada por alguém para significar uma atividade econômica específica. Esta palavra ou figura - que agora foi transformada em marca, pois foi dedicada à
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função de distinguir um determinado produto ou serviço em um mercado específico de outros similares neste mesmo mercado ou mercados afins -, só poderá ser utilizada de forma privada neste contexto especial:


Conforme a lição de NEWTON SILVEIRA “... não terá a proteção da lei a marca ou expressão ou sinal de propaganda que forem usados com modificação ou alteração de seus elementos característicos constantes do certificado de registro” (cf. “Licença de Uso de Marcas e Outros Sinais Distintivos”, 1ª ed., Editora Saraiva, 1984, pág. 59); por outro lado, esse mesmo mestre também ensina que “em conseqüência do processo de criação da marca resulta o chamado princípio da especialidade: a não ser em casos excepcionais, o direito exclusivo sobre a marca só opera em relação a produtos concorrentes, sendo lícita a utilização de marcas idênticas ou semelhantes por empresários diversos para assinalar produtos de ramos de indústria e comércio diferentes” (cf. opus cit., pág. 18).


TJSP, AC 143.055-1, Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por votação unânime, , 19 de novembro de 1991. JTJ - Volume 135 - Página 203


A criação de uma marca não se confunde com a criação de uma obra literária ou visual. Trata-se aqui da criação do signo como marca, através de sua vinculação a uma atividade econômica determinada. Recolher uma palavra já conhecida (por exemplo, Telephone) e dedicá-la à significação de uma atividade econômica (comercialização de vinhos) já é ocupação suficiente:


O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fez a marca ou achou-a (res nullius, e não res communis omnium) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da nova espécie seguida do uso como marca. (Grifamos)
2


Em obra dedicada ao assunto3, assim precisamos:


6.2.5.2. Afetação do signo a um fim de mercado


A propriedade mobiliária comum mantém-se exclusiva quer se utilize o bem para fins privados ou públicos, comerciais ou não. Como a propriedade da marca é uma exclusividade do uso do signo no mercado, e mais, num mercado designado, não existe propriedade sobre o signo em si mesmo, e, especialmente, não se veda o uso de terceiros do mesmo signo num contexto diverso, desde que tal uso não eroda ou elimine o uso
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	[bookmark: bookmark408]MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos) Tomo XVII, Parte III, Capítulo I. § 2.011..2 Sobre a noção de especificação como meio de aquisição de propriedade intelectual, vide o nosso Tratado, vol. I, Cap. I,
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regular da propriedade no seu campo próprio
4
. Tal caracterização se dá, no direito
brasileiro em vigor, nos termos dos limites ao direito, indicados em essência no art. 132 do CPI/96. (...)


Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (inventio). Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado.


Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em uso real e prático.


Vale notar que a expressão originador da marca seria muito mais adequada do que criador ou ocupante; é um termo correntemente utilizado, neste contexto, na língua inglesa 5.


É claro que, particularmente no caso das marcas visualmente representáveis, pode haver uma criação de obra autoral, antes de sua criação como marca. A matéria do respectivo registro, incorporando a criação prévia como criação de marca para efeitos de exclusiva marcária é regulada pela lei 9.279/96 6.
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	[bookmark: bookmark410][Nota do original] Pollaud-Dullian, op.cit, § 1.300. « Les utilisations qui sont réservées au propriétaire de la marque sont nécessairement faites à titre commercial, dans le commerce des produits ou services considérés, dans un cadre concurrentiel : marquage des produits, même non suivi de mise en vente, offre en vente ou importation de produits marques illicitement, usage verbal de la marque d'autrui, publicité radiophonique, affichage, pratique des marques d'appel ou des tableaux de concordance, etc. Il n'y a pas contrefaçon à reproduire le signe en dehors du cadre concurrentiel, par exemple à de simples fins d'information d'actualité ou de façon accidentelle dans la photographie d'une manifestation publique, ou apparait accessoirement la marque, ni à utiliser un conditionnement marque à des fins purement domestiques et personnelles, par exemple en le remplissant d'un autre produit pour son propre usage.



	[bookmark: bookmark411][Nota do original] Vide aqui José Antonio B.L. Faria Correa, “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19: “Se é verdade que a doutrina vê, na maioria dos casos, o direito à marca como um direito de ocupação, verdade é , também, que, independentemente das hipóteses de pura criação intelectual (marcas inventadas pelo titular ) a própria ocupação de sinal disponível para a designação de determinados bens ou serviços já constitui uma inovação semiológica, um uso particular do signo, dentro do qual se derrama novo conteúdo, diverso daquele convencionado, até então, pela cultura”.



	[bookmark: bookmark412]CPI/96, 124, XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular. Vide: “A vedação ao registro, a título de marca, de sinal que, em sua essência, constitui obra tutelada pelo instituto do direito de autor deriva de mandamento constitucional inequívoco. O art. 5º, XXVII, da Constituição da República confere o mais amplo esteio às criações no campo da cultura, assegurando ao autor direito pleno à sua fruição. Fosse possível a alguém,


[bookmark: bookmark14]Marca como signo


Uma marca é um signo, e não terá vida útil se for insuscetível de exercer significação. Esse é um requisito lógico e prático. Diz Gustavo Leonardos:


Contudo, no caso das marcas, nem tudo que não é expressamente proibido pode ser registrado como marca. Esta particularidade decorre das funções que a marca deve exercer no mercado. Já nos diz o artigo 122 da nova lei que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis.7


Assim, uma marca não será registrada (tornando-se, assim, exclusiva) se não for distintiva em suas duas modalidades, ou seja, capaz de distinguir o produto assinalado dentre todos os dos concorrentes e, ao mesmo tempo, fixando-se na percepção do público de forma a apontar o produto em questão.


A questão aqui é o requisito da distintividade ou distinguibilidade absoluta. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, para poder ser apropriada singularmente, deve destacar- se suficientemente do domínio comum8. O direito marcário considera res communis omnium sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos9.


Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (res communis omnium). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum.
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na hipótese de não-anuência do autor, o registro, na propriedade industrial, de obra que lhe não pertença, e se esvaziariam as garantias constitucionais e legais de que desfrutam os autores. A par de qualquer consideração na esfera da personalidade, as obras, e sobretudo aquelas que adquirem projeção, têm inflexão no campo econômico. Demais disso, as marcas são, em essência, captadores de clientela, tendo, por excelência, repercussão econômica. O uso de obra para a identificação de um produto ou serviço, portanto, na falta de autorização do detentor dos direitos, propicia ganhos desprovidos de causa.” CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007



	[bookmark: bookmark413]LEONARDOS, Gustavo S. “A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96”. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997, p. 41.



	[bookmark: bookmark414]A questão é tratada particularmente bem por Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. Vide José Antonio B.L.Faria Correa, “Eficácia dos Registros de Marca”, Revista da ABPI, No 23, jul/ago 1996, p. 23.



	[bookmark: bookmark415]Vide MEDINA, David Rangel. Tratado de derecho marcario, Mexico 1972 p. 216. Vide Maurício Lopes de Oliveira, Obras de Domínio Público e seu Registro como Marca, Revista da ABPI No. 25, nov/dez 1996, p. 16.


[image: image]
Por exemplo: um marceneiro hábil e talentoso faz cadeiras bem torneadas, leves e resistentes de madeiras nobres; quer tornar seus produtos reconhecíveis e individualizáveis por uma palavra, de tal forma que os consumidores possam comunicar entre si as virtudes de seu artesanato. Não escolherá designar seus produtos como cadeira – porque isso não indica que a sua cadeira é
diferente das outras, de menos qualidade. Mesmo que o quisesse, o direito não lhe permitiria conseguir a exclusividade do uso da palavra, pois cadeira já é de uso de todos.


Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só10:


À luz do direito marcário, a garantia de uso com exclusividade de um signo reside na capacidade de distingui-lo de expressões e sinais de domínio popular e uso corriqueiro. Pois, como diz o eminente tratadista, Denis Borges Barbosa, em seu livro Proteção das Marcas, uma Perspectiva Semiológica, pág. 70, Ed. Lúmen Júris, 2008 - cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só.


É mais ou menos isso o que se vê nessa lide. Com efeito, não me consta que a palavra "MATTE", grafada com dois "t", tenha perdido o significado vocabular, de uso comum, de modo a diferenciar-se da palavra "MATE", grafada com um só 't". Ou que a expressão, só por ser grafada com dois "t", tenha caído em desuso pelos "falantes" da língua, de modo a não se constituir em termo genérico, de uso popular, insuscetível de gerar registro de em caráter exclusivo, independente da grafia.


Assim, em que pesem os fundamentos da sentença, dela divirjo, tendo para mim que os registros anulandos, "MEGAMATTE" e "MEGA MATTE, não guardam nenhuma relação com os registros da autora, ora Apelada, cujas marcas só adquirem distintividade com o uso contíguo da palavra "LEÃO", esta sim, responsável por conferir ao termo "MATTE
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	[bookmark: bookmark416]CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, vol. 1, parte 1, Rio de Janeiro: Edição Forense, 1946, p. 403: “as denominações necessárias ou vulgares dos produtos também podem servir de marcas, mas precisam vestir-se de forma distinta. Milita aqui o mesmo motivo a que aludimos ao tratar de ‘nomes’. Como estes, as denominações necessárias ou vulgares dos produtos carecem de cunho distintivo, pois que se aplicam a todos os produtos do mesmo gênero. Por outro lado, não se pode permitir que um comerciante ou industrial se aproprie dos nomes dos produtos que vende ou fabrica, impedindo que seus concorrentes exerçam o direito de se servirem deles” . Mais adiante, a
	406: “O uso exclusivo dessas denominações violaria, sem duvida, a liberdade de comercio, estabelecendo o monopólio
indireto da venda ou fabricação de toda uma espécie de produtos, uma vez que fosse lícito a qualquer comerciante ou industrial apropriar-se da denominação empregada, de modo corrente, pelo publico e pelo comercio para designá-los”.


LEÃO" aspecto singular, distante do significado comum, verdadeiramente denominativo de marca, amplamente conhecido, passível de tutela nos termos da lei".


Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2010.51.01.811113-3 DJ 09.11.2012


É claro que o Direito - seja o brasileiro, seja o de qualquer país - não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar.


A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a res communis omnium (ou, no caso, o sermus communis, que é o mesmo no campo das palavras). A distinguibilidade é uma questão de grau, não de substância – há um ponto em que uma marca pode surgir na sensibilidade do público como distinta, separada, característica do que todo mundo já usa e pode usar em face do objeto simbolizado.


Assim, é vedado:


	o registro das letras, algarismos ou datas, isolados,  salvo  quando  revestidos  de suficiente forma distintiva; (art. 124, II da Lei 9.279/96);

	dos elementos de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir,

	ou aqueles empregados comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva (art. 124, VI);

	da cor e sua denominação, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo11;

	da denominação simplesmente descritiva de produto, mercadoria ou serviço (art. 124, VIII);

	do termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, relacionado com produto ou
serviço (art. 124, XVIII);

	da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento (art. 124, XXI)12.
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	[bookmark: bookmark417]Sobre a questão da distintividade das cores na Europa, vide Colour per se and combination of colours as a trade mark, encontrado em


http://www.ipr-  helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html_xml/8_ES_Colour_trade_mark[0000006424_00].html,   visitado   em 22/10/2006.



	[bookmark: bookmark418]Também o art. 124, XXI nega proteção à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico. Neste último caso, o ponto em questão não é falta de distinguibilidade absoluta, mas inexistência de signo, eis que o objeto que se pretenderia proteger é uma funcionalidade.


Em todos estes casos, temos res communis omnium, inapropriáveis pelo titular13, salvo o caso de acréscimo de distintividade. Nesse caso, o que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico resultante do acréscimo.


[bookmark: bookmark15]Graus de distintividade absoluta


Os signos se dispõem em um continuum de distintividade, desde a chamada marca de fantasia até o grau impossível de falta total de independência entre o signo e o seu objeto. A análise, aqui, é quanto à distintividade em face do domínio público.


Podem-se distinguir, com a jurisprudência americana corrente, quatro (ou talvez, cinco) graus de distintividade:


	signos genéricos;



	os descritivos;



	sugestivos ou evocativos;



	marcas arbitrárias;

	marcas de fantasia 14.


A análise da distintividade absoluta leva em conta, essencialmente, a motivação do signo em face de seu objeto15. Ou seja, o grau pelo qual o signo se destaca da coisa significada, numa escala que vai desde a onomatopeia, até o desenho da coisa, até o máximo da arbitrariedade possível. O signo já inicialmente próximo do objeto significado estará em domínio público.
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	[bookmark: bookmark419]SCHMIDT, Lélio Denícoli. A Invalidação das Marcas Constituídas por Expressões de Uso Genérico, Vulgar, Comum ou Necessário, Revista da ABPI, Nº 38, jan/fev 1999, p. 26.



	[bookmark: bookmark420]“Arrayed in an ascending order which roughly reflects their eligibility to trademark status and the degree of protection accorded, these [four different categories of terms with respect to trademark protection are (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, and (4) arbitrary or fanciful. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976).



	[bookmark: bookmark421]BEEBE, Barton. “The Semiotic Analysis of Trademark Law”, 51 UCLA Law Review 620 (2004)”This is essentially a hierarchy of figurativeness. It ranks marks according to the degree to which their signifiers are, in semiotic terms, “motivated” by their referents. Motivation is defined as the “opposite of arbitrariness”. Thus the relation between form and meaning is motivated, or partly motivated, in a case of onomatopoeia; also e.g. where forms are derived by a semantically regular process of word-formation.” P.h. Matthews, the Concise Oxford Dictionary of Linguistics 235 (1997).


Como indicado, são genéricos os signos que o uso geral emprega para designar o próprio produto ou serviço, como, por exemplo, o caso clássico americano The Computer Store16. Caso especial de marca genérica é a designação necessária, que implica na ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto ou serviço 17. Nos termos genéricos não é possível a exclusividade, pois haveria uma
apropriação singular do que pertence ao domínio comum18.


São genéricas tanto as denominações originalmente vinculadas ao produto ou serviço, quanto aquelas que, pelo uso, se tornaram necessárias ao processo de comunicação. J. X. Carvalho de Mendonça, referindo–se ao fenômeno, assim entende19:


Denominação necessária é a que se prende à própria natureza do produto designado; é a que se acha a ele incorporada, constituindo o seu próprio nome; denominação vulgar, usual, é aquela que, não tendo sido originariamente o verdadeiro nome do produto, acabou por ser consagrada pelo uso, entrando na linguagem corrente como seu nome.” (grifei)


Uma e outra se acham no domínio público; a ninguém é lícito tornar qualquer delas objeto de direito exclusivo. Apropriar-se da denominação necessária ou vulgar do produto ou da mercadoria, para compor a marca desse produto ou dessa mercadoria, importaria em monopolizar não somente a sua fabricação ou a sua venda, como a dos produtos similares e idênticos de outros fabricantes ou comerciantes (in op. cit. p.267). (grifei)


Em casos muito especiais, no entanto, mesmo as marcas genéricas podem ser curadas pela mutação simbólica. Por exemplo, a expressão “polvilho antisséptico” denota um tipo de produto farmacêutico; no entanto, a jurisprudência consagrou-a como suscetível de proteção marcaria20. Não seria admitida ao registro,  não  fora  pelo  uso  longo,  notório,  exclusivo  e  imperturbado,  que  lhe  desse  o  efeito  de
singularização  no  universo  simbólico  que  facultasse  o  registro.  O  extravasamento  do  símbolo  -  a
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	[bookmark: bookmark422]In re Computer Store, Inc., 211 U.S.P.Q. (BNA) 72 (Trademark Trial & Appeal Board 1981).



	[bookmark: bookmark423]CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 1151.



	[bookmark: bookmark424]A generificação compõe esse fenômeno, como no caso aspirina, inicialmente da Bayer, agora do mundo. Mas Landes e Posner (The Economic Structure of Intelectual Property Law, p. 191) notam que, ainda que se desse exclusividade a essas marcas, haveria um monopólio linguístico (ou semiológico) e não exatamente um monopólio econômico.



	[bookmark: bookmark425]MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de direito comercial, v. III, T. I, Rio de Janeiro: ed. Russel, 2003, p.267.



	[bookmark: bookmark426]AC nº 102.635 - RJ (Em 9-9-85) – 5ª Turma do TFR. Assim, embora «polvilho» e « Antisséptico » possam ser consideradas expressões de «só comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca.(...) Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granado. (...) Não há quem, como com propriedade afirma a sentença, nesse Brasil, que conte com mais de 50 anos, que não tenha conhecimento do Polvilho Antisséptico Granado, e de sua utilidade ou serventia.


notoriedade -, nesses raros casos, confere ao signo um significado secundário, que se incrusta ao signo de uso comum, e o retira do domínio público.


São descritivas A Casa do Pão de Queijo ou American Airlines, no qual se utilizam imagens, descritores ou perífrases para se designar o produto ou serviço.


As sugestivas  presumem uma operação intelectual para se chegar ao objeto designado, de deslocamento metonímico ou metafórico21.


Nessas marcas sugestivas, o signo é motivado: há algum laço conotativo entre a marca e a atividade designada. Spoleto evoca a Itália e seu gênero gastronômico; para os apaixonados pela Úmbria, evoca um charme singular de uma cidade fora de rota de grande público, mas preciosa em sua beleza, coziness e umas trufas negras locais, memoráveis. O público, ou parte dele, construirá mais facilmente a correlação, ainda que com perda de denotatividade e de bi-univocidade.


Essa perda de novidade simbólica (que torna mais fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), terá de outro lado vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo22.


As marcas arbitrárias importam em deslocamento de um signo existente a outro campo significativo, como Apple para computadores. Quanto a tais marcas arbitrárias, disse Gama Cerqueira:


Consistem estas marcas em produtos criados arbitrariamente para designarem os produtos ou em palavras e nomes conhecidos tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam. Ao contrário das denominações necessárias ou vulgares, tais marcas não dependem de forma especial para gozar de proteção jurídica, pois que são características em si.


Pela originalidade de que se revestem, essas denominações sempre gozaram da preferência dos industriais e comerciantes, prestando-se à composição de marcas atraentes e sugestivas, capazes de se gravarem desde logo na memória dos consumidores, despertando a atenção e a curiosidade do público e tornando conhecido o produto, a ponto de se substituírem, muitas vezes, à sua denominação comum23.
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	[bookmark: bookmark427]Tais marcas exigiriam “imagination, thought and perception to reach a conclusion as to the nature of the goods.” Stix Prods., Inc. v. United Merchs. & Mfrs., Inc., 295 F. Supp. 479, 488 (S.D.N.Y.1968).



	[bookmark: bookmark428]Idem, p. 167. O processo de construção da marca pode superar a evocatividade inicial: no Google, o domínio spoleto, do restaurante, vem cinco posições acima da primeira menção da cidade italiana.



	[bookmark: bookmark429]CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de propriedade industrial, vol. 2/823, 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, p. 82-3.


Já designação de marcas de fantasia deve ser reservada àqueles neologismos ou criações verbais ou figurativas, que representam completa arbitrariedade em face do produto ou do serviço, como Kodak ou (ligeiramente menos criativa) Xerox.


Em princípio, uma marca genérica não será, jamais, apropriável; as descritivas, o serão, quando dotadas de forma distintiva. As demais serão apropriáveis, segundo um balanceamento entre os níveis de significação inicial: uma marca sugestiva induzirá o público a discernir qual o produto ou serviço assinalado, mesmo que não o conheça. As marcas de fantasia terão de ser criadas na percepção do consumidor, pela apresentação, descrição, ou publicidade.


Qual a relevância desta conclusão? A que a oponibilidade de uma marca está vinculada a sua motivação. Quanto menos motivada pela atividade, mas merecerá proteção:


"Em termos que tais, não se cogita da hipótese do "Secondary meaning", isto é, "aquisição subsequente, através de uso de elemento simbólico nas práticas de mercado de um agente econômico, de distintividade absoluta, de forma a permitir o registro marcário de elementos que, nativamente, sejam pertencentes ao domínio comum" [BARBOSA, Denis Borges. Revisitando o tema da significação secundária. (novembro 2011). Disponível no site: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.p df] . Não se trata de distintividade adquirida por meio do uso, de incentivos publicitários na marca, mas de termo que já nasceu distintivo, pois não mantém relação direta com os produtos assinalados]"  TRF2,  AC  201051018035544,  Segunda  Turma  Especializada  do Tribunal Federal Regional da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Maria Nunes de Barros, , 29 de maio de 2012.


"A vedação legal ao registro de marca cujo nome é genérico ou comum visa emprestar à marca singularidade suficiente para destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Deveras, a razão imediata da existência do direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder direito de registro quando outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre o nome direito de uso, ou mesmo quando a coletividade possui direito de uso sobre o mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor jurídico, já se encontra no domínio público. Esta é a lição de abalizada doutrina: "Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio. Quando, por exemplo, outra pessoa já tenha exclusividade igual (res aliena). Ou então quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças ( res comunis omnium). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum. (...) A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a res communis omnium (ou, no caso, o sermus communis, que é o mesmo no campo das palavras)" (Barbosa, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 814). " STJ - REsp 605.738 - 4.ª Turma - j. 15/10/2009 - v.u. - rel. Luis Felipe Salomão - DJe 26/10/2009


[bookmark: bookmark16]Motivação e motivos subjetivos


Claro está que a imotivação é apurada em face de da eficácia do signo no processo de significação, e não na história. É irrelevante para o direito que alguém tenha, para criar a marca, se inspirado em alguma entidade benfazeja (Forneria São Sebastião, onde este parecerista almoçou ontem) ou malévola (Belzebu, reg. 820845604, para sistemas informáticos). Nem no santo, nem no diabo, o público encontrará relação com a atividade designada.


Assim, a marca é forte e digna de proteção, se não há vínculo cogente na percepção que o público tenha, ao momento da criação da marca, entre o signo a atividade designada. Lógico que uma vez assimilada pelo público, a marca que se identifica vigorosamente com a atividade e a origem pode


ganhar ainda mais força: Google, uma vez conhecida, associa-se com o serviço, quase como se nenhum outro (Bing, Yahoo, etc.) existisse.


[bookmark: bookmark17]D a a q u i s i ç ã o d a m a r c a


A aquisição da marca se dá pelo ingresso no patrimônio dos valores concorrenciais de tal signo, ou seja, da tutela da oportunidade comercial que o uso de uma marca designado a origem de uma certa atividade confere. Isso se dá pelo menos de duas formas diversas:


	Pela aquisição de um direito exclusivo erga omnes através de um registro expedido pelo Estado, que afasta todos concorrentes atuais ou futuros; ou

	Pela  criação  de  um  valor  concorrencial  pelo  uso  honesto  e  leal  de  um  signo  na


atividade econômica.


No direito brasileiro, a forma de aquisição da propriedade da marca, ou mais precisamente, a exclusividade incondicional em face de todos, é o registro. Isso é tão assente que não merece delongas. Pelo registro, em escala nacional, o titular adquire a exclusividade de uso e do exercício de certas faculdades assimiláveis à propriedade dos bens físicos.


Assim, com o registro o titular pode excluir terceiros que jamais entraram em concorrência com ele, seja no lugar, ou no tempo. Pode reservar para si expansões futuras no negócio e pode, enfim, utilizar-se de um título emitido pelo Estado, com presunção da validade, para afirmar seus direitos.


Mas o uso de uma marca, sem registro, ou antes dele, tem efeitos jurídicos específicos:


"[Sentença adotada pelo acórdão] Fácil concluir que o pré-uso, o uso anterior e a posse de uma marca e de todo um "conjunto-imagem" induzem à aquisição da propriedade. Um dos modos mais antigos e originários de aquisição da propriedade é a occupatio. O BRASIL, apesar de variar quanto ao sistema de proteção aos direitos inerentes à patente pelo registro, inicialmente, com base em leis anteriores, baseando-se no sistema DECLARATIVO; com a sanção da Lei Nº 5.772/71, passou ao sistema ATRIBUTIVO, como, por exemplo, dispunha o art. 59 daquela Lei, in  verbis: "Será garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro'.


Sucede, porém, com o fundamento de implementar o progresso da indústria nacional, nova lei, Nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, introduziu o Sistema MISTO, como se verifica dos arts. 129, caput e 130, in verbis:


'Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.'


'Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação'.


Desse modo, adquirida a propriedade pelo registro (...), juntado à fl. 15, da Cautelar, validamente expedido, tem a Autora L. assegurado o direito de cessão, licença e zelo daquela propriedade. Ora, com o registro restou demonstrada tanto a posse pela occupatio como, efetivamente, pelo que dispõe o ordenamento jurídico vigente para amparar o titular (...).


TJDF, AC 1998.01.1.012867-9, Terceira Turma Cível, Des. Vera Andrighi, 1º de setembro de 2003.


Nisto, revigora-se o entendimento de Pontes de Miranda:


“o direito de propriedade preexiste ao registro se tal propriedade é a intelectual, ou se em sentido lato se fala de propriedade (= direito patrimonial). No plano do direito industrial, há o direito (patrimonial) formativo gerador, que é o direito ao registro, e o direito real, que resulta do registro.” 24


Neste estudo, atentamos para a aquisição da marca sem registro. Ou seja, daquela aquisição - não de um direito exclusivo incondicional, que se aproxima da propriedade em sentido estrito (direito real, para Pontes de  Miranda) -, mas  apenas do direito patrimonial relativo e  condicional de impedir o uso concorrencial ilícito de uma marca, de forma a prevenir a confusão da clientela de um agente econômico, iludida pela fraude ou comportamento pernicioso de terceiros.


[bookmark: bookmark18]Aquisição originária de marca


Numa marca figurativa, ou cinemática, pode-se imaginar que haja quem adquira a criação estética, antes de haver a aquisição como marca. Numa marca nominativa essa hipótese é para todos os efeitos práticos impossível.


Por que?
A proteção pelo direito autoral daquilo que venha a ser objeto de marca presume certos requisitos 25:


Não é impossível suscitar a proteção de elementos objeto de marca ou de objeto de publicidade também pelo direito autoral 26. Para tanto, porém, será necessário demarcar, sob pena de dificuldade pelo menos pragmática na tutela do objeto através da pretensão autoral:
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	[bookmark: bookmark430]MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos) Tomo XVII, Parte III, Capítulo I, §2.008, Tópico 4.



	[bookmark: bookmark431]BARBOSA, Denis Borges, Direito Autoral, Lumen Juris, 2013.



	[bookmark: bookmark432]"Uma delas diz com a possibilidade que, em tese, existe de proteção pela lei especial de criações utilizadas em mensagens publicitárias. Carlos Alberto Bittar, que publicou obra monográfica sobre o assunto {Direito de autor na obra publicitária, de 1981), em seu Direito de Autor (Forense Universitária, 4a ed., p. 21), reiterou apenas necessário o preenchimento dos requisitos comuns de configuração de uma criação tutelável. (...) Com efeito, a incidência do direito especial depende da ocorrência de manifestação e materialização do espírito criador de alguém. A obra que o direito autoral tutela é aquela, artística, cultural ou científica, produto da criação do espírito, dotada de valor estético, de criatividade e de originalidade (veja-se, a respeito, e por todos, a resenha que da doutrina faz: António Carlos Morato, in Direito de autor em obra coletiva, Saraiva, p. 1-2). E assente-se a noção comum de que a originalidade da obra encerre um requisito básico à proteção legal, pela sua característica distintiva e, por isso, afinal, criativa - um contributo criativo à sociedade (José de Oliveira Ascensão. Direito Autoral. 2a ed. Renovar, p. 3 e 62; Carlos Alberto Bittar. Direito de Autor.
	23)." TJSP. AC 9072226-50.2000.8.26.0000, Ia Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Cláudio Godoy, 7 de junho de 2011.


	A suficiência quantitativa mínima de criação intelectual, de forma que o público possa perceber que o objeto em questão é obra 27;



	A  existência  de  originalidade,  como  um  mínimo  qualitativo  de  contribuição criativa 28;



	A existência de formas alternativas de exprimir a mesma mensagem com aquele meio específico 29; e
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	[bookmark: bookmark433]Aqui temos uma questão correlativa à percepção pelo público de um objeto como marca. Da questão do elemento de minimis para a proteção autoral, dissemos anteriormente: "Mas a expressão, por si só, não configura direito autoral. Como "De várias cores, brancos e listrados", mesmo sendo Camões, do primeiro canto dos Lusíadas, não é suscetível de proteção autoral. Nem "Vaga um lugar na cadeia" merece proteção exclusiva autoral, mesmo sendo um verso do "Navio Negreiro" de Castro Alves. Muito menos "Sem lembrar os andaimes do edifício", não obstante constar de soneto de Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Em suma, é preciso muito mais do que um verso isolado para configurar o mínimo de forma que dê ensejo à proteção autoral. Certo é que fragmentos mesmo, de tão carregados de criatividade, inegável originalidade, e de geral conhecimento, podem expressar elemento protegido. "Um galo só não faz uma manhã" traz João Cabral de Melo Neto sem precisar de mais. É ele, reconhecidamente dele, e o paralelo ao dizer popular "uma andorinha só não faz verão" não diminui, antes aumenta a força da criação."



	[bookmark: bookmark434]"APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPILAÇÃO - DIREITOS AUTORAIS - INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO INTELECTUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE
CONDENAÇÃO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC - Mera compilação de canções destinadas a cancioneiros de serestas não merece a proteção do direito autoral se inexistem nela os requisitos da originalidade e criatividade, vez que mera pesquisa e seleção das músicas mais conhecidas dos seresteiros brasileiros não demandam qualquer utilização do intelecto do compilador se a escolha das canções advém de prévia estipulação de critérios restritos para tal mister, ausente se encontrando, assim, qualquer novidade originada do seu espírito, por mais valioso que seja o trabalho de prospecção das canções e inclusive de obtenção de autorização de todos os autores cujas obras foram aproveitadas, mormente se há muito já é bastante conhecida a técnica de amealhar músicas de mesmo estilo em livros específicos, inclusive com acompanhamento para instrumentos musicais. (...) Afirmou o Tribunal que "não pode o apelante Alexandre Pimenta irrogar para si a ideia de se compilar em uma obra o repertório de cancioneiro de serestas, bem como invocar a utilização de capacidade criativa por meio de escolha de músicas cujo universo já se encontrava previamente delimitado, dúvida não havendo, assim, de que a forma de seleção e organização das canções na obra não decorreu de sua atividade inventiva, de criação de seu espírito, mas de simples, ainda que magistral, trabalho de cotejo das músicas destinadas a satisfazer as orientações daquele que requisitou seu trabalho". STJ. AG 604956, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 22.10.2004.



	[bookmark: bookmark435]Assim é que se tira a consequência que só haverá proteção autoral na hipótese onde haja escolha possível entre formas alternativas. A forma necessária exclui a proteção. Essa observação se inspira de uma nota do Prof. Ascensão: "I - O Direito de Autor tutela a criação do espírito, no que respeita à forma de expressão. Já sabemos que isso não acontece quando a obra se situa no limite do óbvio. Não teria sentido outorgar um exclusivo em contrapartida de uma "criação" que representa a mera aplicação de ideias comuns. Prolongando esta linha, vamos chegar a uma conclusão que tem já considerável importância para o nosso tema. II - Não há a criatividade, que é essencial à existência de obra tutelável, quando a expressão representa apenas a via única de manifestar a ideia. O matemático exprime a sua descoberta numa fórmula matemática. Esta fórmula é modo de expressão: mas modo de expressão obrigatória, não livre. Não há criatividade no modo de expressão. Logo, não há obra literária ou artística." ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito


	A existência de um mínimo de não-utilitariedade 30; e



	É necessário que o objeto da proteção tenha existência possível fora da função marcária.





De outro lado, a marca é necessariamente breve, sob risco de incorrer na proibição do art. 124 VII do CPI/96, que veda o registro de “sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”:


O que distingue a marca da expressão de propaganda é a função exercida pela palavra, conjunto de palavras ou figura. Ambos são sinais, porém a marca distingue, individualiza, identifica, enquanto a expressão de propaganda recomenda, atrai, realça. V - Resta evidente que a marca da autora é MARBA, servindo as expressões ‘A MELHOR FATIA DO MERCADO’ e ‘A MELHOR FATIA DO VERÃO’ para realçar a qualidade dos produtos da
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Autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. Note-se que também se exige um mínimo de escolha entre formas alternativas para a própria proteção por concorrência desleal: "Na hipótese dos autos o que se nota é que não só o uso do numeral “07” para identificar a caneta 0,8mm é apta a classificar a atuação da agravada como desleal, mas também a reprodução da estilização utilizada pela agravante, que inequivocamente possui alto grau de distintividade. Outra não é a conclusão que se chega ao observar o quadro comparativo de cores apresentado pela própria recorrida, que não deixa dúvidas acerca da ampla gama de cores e tonalidades à disposição da agravada para criação do seu signo. Contudo, ainda diante de inúmeras possibilidades, optou a concorrente por utilizar as mesmas cores existentes no produto da agravante, aplicando igualmente o numeral “07’, em cor azul, sobre a figura quadrada em tom verde claro.." TJRJ, AI 0012602- 04.2012.8.19.0000, Quinta Câmara Cível do Tribunal De Justiça do Estado do Rio De Janeiro, por unanimidade, Des. Claudia Telles, 19 de junho de 2012.



	[bookmark: bookmark436]Tribunal de Justiça do RS Apelação Cível, N 70001418524. Sexta Câmara Cível. Rel. José Ricardo Pereira Tegner. Rev. Raul Faustino apelante/apelado. Móveis Norberto Ltda.; apelante/apelado. Demanda de ressarcimento de danos por violação a direito de autor. Móvel utilizado em publicidade. Função eminentemente utilitária do móvel e de seu projeto, a enquadrá-los como direito de propriedade industrial. Registro protetivo não realizado. Pedido de ressarcimento não acolhido. Provimento da apelação do demandado, com redimensionamento dos encargos da sucumbência, prejudicado o recurso dos autores. Des. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (relator) - (...) O projeto do móvel tem feição técnica, apresentando como objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Não exibe, assim, finalidade estética, mas cunho utilitário, o que o submete à regulação do direito de propriedade industrial, a depender de registro da marca ou patente para ser protegido. Esse registro não foi exibido, nem consta tenha sido realizado. Como bem preleciona Carlos Alberto Bittar (Curso de Direito Autoral, Rio de Janeiro, Forense, 1988, p. 21-23), só as obras que por si realizam finalidades estéticas é que se incluem no âmbito do direito do autor, delas se separando as de cunho utilitário (produtos para aplicação industrial ou comercial: modelos, desenhos, inventos etc.). E prossegue o renomado autor (ob. e loc. cits.), ao se referir às obras protegidos pelo direito de propriedade industrial: "As segundas têm por objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Apresentam apenas função utilitária. Materializam-se em objeto de aplicação técnica (móveis, máquinas, aparatos, inventos etc.)." Analisando a prova, especialmente os desenhos de f. 15 e 16 e a fotografia e f. 18, penso que esta é exatamente a hipótese dos autos, diante da função eminentemente utilitária que exibe o móvel idealizado e fabricado pelos autores. Note-se que o inciso X do art. 6º da Lei 5.998/73, que então regia a matéria, invocado pelos autores, não se amolda ao caso dos autos, pois se refere aos "projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, topografia, engenharia, arquitetura, cenografia e ciência." Como ainda aqui ressalta Carlos Alberto Bittar (ob. cit., p. 30), na jurisprudência, frente à orientação traçada nas Convenções e leis e mesmo ante as colocações defendidas na doutrina, vem sendo sublinhado o caráter criativo da obra: a) pela inserção em determinada categoria de arte ou de cultura e b) pelo implemento do requisito da originalidade, em concreto, para a abrangência do direito de autor. Não vislumbro a presença desses requisitos no caso dos autos. [Grifo nosso]


mesma ou incitar o público ao consumo (...) .” (TRF2, Apelação Cível nº. 435612, Primeira Turma Especializada, Rel. Des. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, julgado em 1.6.2009).


"Analisando marca "TELEBAHIA UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" constata-se que realmente a expressão "UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" tem cunho de propaganda conforme afirmado pelo Juízo a quo, na medida em que recomenda as atividades da companhia telefônica, realçando as qualidades de amizade, companheirismo, vínculo, atraindo, desta forma, a atenção dos consumidores e usuários." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des Abel Gomes, AC 2009.51.01.802136-1, DJ 09.09.2011.


“O estudo dos autos mostra que o conjunto de palavras PÃO DE AÇUCAR LUGAR DE GENTE FELIZ” foi propositalmente engendrado para incutir a ideia de que o supermercado PÃO DE AÇÚCAR desperta a sensação de felicidade e bem estar, com o intuito de enaltecer o estabelecimento e seus produtos, e não identificá-lo, configurando-se, por obvio, em verdadeira propaganda (...).” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2009.51.01.800151-9, DJ 17.09.2012.


Assim, em princípio, a aquisição de uma marca nominativa é sempre originária.
[bookmark: bookmark19]Quem cria a marca pela dedicação do signo ao comércio Quem usou no comércio 31 a marca, adquire-a.
Como já visto, quem cria a marca, através da dedicação de um signo a uma atividade, é aquele que realiza a atividade a título próprio. Terceiros, prepostos, empregados ou sócios, ao empregar o signo, o fazem apontando para a atividade designada, e não para a atividade subsidiária ou subordinada.


Quem cria valor, numa empresa, e para a empresa, acresce o fundo de comércio da empresa. Quem tenta se apropriar como valor próprio daquilo que é construído como valor da empresa, é infiel como empregado 32, e fere o animus societatis, se é sócio.
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	[bookmark: bookmark437]“Há todavia mais um elemento que não tem sido objecto de tanta atenção. Impede-se o uso de terceiros sem consentimento, "na sua actividade económica..." A frase surge em todos os instrumentos normativos internacionais, com as formulações próprias das várias línguas. Corresponde ao im geschaftlichen Verkehr alemão e ao uso dans la vie des affaires francês. O artigo 5/1 da Directriz sobre marcas, na versão portuguesa, fala em "uso na vida comercial". Portanto, a marca exclui a intervenção de terceiros no exercício de actividade económica. Mas isso significa também que fora da actividade económica já essa exclusão se não verifica. Podemos dar logo exemplos. O meu bom gosto pode levar-me a decorar a minha moradia com a marca da McDonalds ou a chamar à minha cadela Coca-Cola. Tudo isto está fora da actividade negocial. Consequentemente, tudo isto escapa do exclusivo outorgado pela marca”. ASCENSÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17, p.340):[bookmark: bookmark438]‌


[bookmark: bookmark20]Das obrigações Societárias de lealdade


O sócio tem um dever de lealdade perante os demais e a própria sociedade. Esse entendimento se depreende da noção geral de colaboração para o sucesso do empreendimento comum, e da affectio societatis (definido por Fran Martins como “o desejo de estarem os sócios juntos para a realização do objeto social”), que acima de tudo representa a abstenção do sócio de praticar atos prejudiciais aos interesses comuns, podendo, inclusive gerar responsabilidade, quando de acordo com Waldo Fazzio
Júnior33 “tendo em alguma operação interesse adverso ao interesse societário, participar da deliberação
que a aprove mercê de seu voto”.


Marcelo M. BERTOLDI declara que “dever dos sócios é o dever de lealdade e cooperação recíproca, ou dever de colaboração, que  não é previsto em  nenhum dispositivo, mas inerente à constituição e sobrevivência da sociedade”34.


Assim, Carvalho de Mendonça considera que o sócio deve "Velar nos interesses da sociedade, prestando a esta a sua cooperação e jamais preferindo o interesse individual ao social com prejuízo da sociedade"35. Não devendo agir para prejudicar a sociedade, ou os demais sócios, mas agir lealmente, colaborando para se atingir o fim comum objetivado pela sociedade.


A deslealdade do sócio se configura quando o seu comportamento prejudica o pleno desenvolvimento da empresa explorada pela sociedade. O seu descumprimento acarreta, na maioria das vezes, apenas problemas internos à sociedade, que se resolvem, no limite, com a expulsão do sócio desleal 36.
Para configurar esse ilícito, Fabio Ulhoa 37, semelhantemente à doutrina francesa 38 e italiana 39 - que diferenciam as espécies de sócios para configurar o grau de lealdade exigido deste -, considera ser
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	É justa causa: Art. 482 da CLT, alíneas: c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço.



	[bookmark: bookmark439]FAZZIO JÚNIOR, Waldo, Sociedades Limitadas, de acordo com o Código Civil de 2002, Jurídica ATLAS, 2003



	[bookmark: bookmark440]BERTOLDI, Marcelo M. Curso avançado de direito comercial. São Paulo: RT, 2001, v. 1., p. 182. TOMAZETTE, Marlon. As sociedades simples no novo Código Civil. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 62, fev. 2003. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3691>. Acesso em: 06 out. 2004.



	[bookmark: bookmark441]CARVALHO DE MENDONÇA, J. X., Tratado de direito comercial, v. 2, tomo 2, p. 86. in TOMAZETTE, Ob. Cit



	[bookmark: bookmark442]Entretanto, quando a deslealdade corresponder a competição do sócio com a sociedade, o descumprimento do dever pode ser tipificado – em casos específicos - como conduta criminosa.



	[bookmark: bookmark443]COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol 2 - 5ª Edição. São Paulo : Saraiva, p 441



	[bookmark: bookmark444]AUGUET, Yvan, Concurrence et Clientéle Contribuition à l´Étude Critique due Role dês Limitations de Concurrence pour la Protection de la Clientèle, Bibliothèque de Droit Prive, tome 315, LGDJ



	[bookmark: bookmark445]In ASCARELLI, Túllio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales .Ed. Bosch, Barcelona, 1970, pgs. 66/76. “El art. 2.301, recogiendo una norma tradicional del derecho mercantil, que tiene su fundamento en el vínculo


preciso distinguir o sócio empreendedor do sócio investidor. Este apenas arrisca seu investimento, normalmente como simples acionista, mas não se engaja como empresário ou administrador no cotidiano.


Logicamente os dois têm interesse no desenvolvimento da sociedade, mas tal interesse não se expressa do mesmo modo. Os investidores podem colocar recursos em duas sociedades concorrentes, torcendo para o crescimento de ambas, e isso não configura nenhuma irregularidade para fins societários, haja vista que não integra a gestão de nenhuma das duas


Entretanto, tratando-se de sociedade na qual ambos os sócios atuam diariamente, inclusive ou especialmente como administrador em qualquer delas, não devemos considerar que se trata de sócio meramente investidor dando-lhe o benefício da menor exigência no tocante aos deveres societários.


Já no caso de um sócio investidor numa empresa ser sócio empreendedor de uma outra empresa sem a obtenção de anuência por escrito dos seus demais sócios, haverá descumprimento do dever de lealdade, pois uma vez empreendedor, o sócio ostenta um vínculo mais estreito com a concorrente. Porém aqui a deslealdade é apenas societária, encerrando-se na eventual expulsão do investidor e na possível indenização dos danos.


Contudo, visando à manutenção do princípio da boa fé, há jurisprudência que reconhece que os sócios que anuem com atos de outro sócio que claramente demonstram a associação com empresa concorrente não podem, posteriormente alegar que tais atos eram desleais tendo em vista que anuíram com os mesmos.


Vê-se, portanto, que ao regular o dever de lealdade dos sócios, as restrições são extremamente ligadas ao princípio da boa fé entre os sócios no sentido de que se tempera a exigência quando o sócio tem menor relação com a sociedade e exige-se mais quando a vinculação é maior. Da mesma forma, somente se considera desleal o ato praticado de forma maliciosamente secreta, em prejuízo de outrem.
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fiduciario entre el socio ilimitadamente responsable y la colectividad de los socios, esto es de la sociedad, sanciona que el socio ilimitadamente responsable (por lo tanto no el socio limitadamente responsable) (10) no puede, sin el consentimiento de los demás socios ejercer, por cuenta propia o ajena, una actividad concurrente con la de la sociedad, ni participar como socio ilimitadamente responsable en otra sociedad concurrente. La norma tiende así a tutelar a todos los socios frente a cada uno de éstos.


La valoración de la concurrencia debe ser hecha, me parece, con referencia al objeto de la sociedad, reconociendo la concurrencia, que supone la prohibición del ejercicio de la actividad o de la participación como socio ilimitadamente responsable, cuando la actividad desarrollada por el socio (o por la sociedad a la que participa) entre en el objeto estatutario de la sociedad. Es esta identidad la que implica la (próxima)  concurrencia que la disposición toma en consideración, por lo que no me parece se pueda tener en cuenta una actividad análoga a la de la sociedad. Análogos podrán ser los bienes o servicios, pero esta semejanza implicará concurrencia a los fines del art. 2.301, en cuanto reconducidle a una actividad idéntica, dependiendo así de la amplitud del objeto social (aunque irregularmente resultante de acto no publicado cfr. art. 2.300, C. e) la determinación de la actividad que viene prohibida al socio.”


Desta forma, havendo dever de lealdade e/ou verificando-se que os atos do sócio ocorreram em prejuízo à sociedade ou em benefício de terceiros sem justificativa, há diversos remédios jurídicos para a sociedade prejudicada.


[bookmark: bookmark21]Conclusão


Quem, como preposto, empregado ou sócio, usa a marca em relação a uma atividade, em função subordinada ou associativa, cria não para si, mas para a empresa, que  gera e mantém fundo de comércio.


[bookmark: bookmark22]M a r c a s n ã o r e g i s t r a d a s


A proteção das marcas não registradas se faz, no Brasil, através dos mecanismos da Concorrência Desleal, segundo o magistério do STF:


“A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal...


Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados”.
(R.T.J. 56/ 453-5).


Mas também são relevantíssimas as regras convencionais (ou de outros tratados relevantes) que concedem título jurídico ao titular de marca não registrada no Brasil, como se vê, no direito internacional de marcas, ao se tratar da prioridade, da precedência e da marca notoriamente conhecida.


Para aplicação também pelo nacional ou residente no País, que seja usuário de marca não registrada, o CPI/96 prevê o princípio da precedência 40 e – já sem o requisito de uso nacional - o da notoriedade relativa a que se refere o art. 124, XXIII da Lei 9.279/96 41. Ambas as normas impedem que alguém registre marcas em desafio aos interesses de titulares de marcas não registradas.


Pertinentes, também, as regras das marcas de alto renome, que se aplicam mesmo às atividades para as quais não exista registro ativo, na modalidade especial de proteção para elas prevista (tutela cautelar).
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	[bookmark: bookmark446]CPI/96, art. 129 § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.



	[bookmark: bookmark447]CPI/96, Art. 124. Não são registráveis como marca (...) XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.


Além disso, deve-se perquirir, em cada caso, da hipótese de aplicação das regras dos tratados, que serão também pertinentes aos nacionais e residentes no País (CPI/96, art. 4º.), como se vê em nosso Tratado no capítulo dedicado à internacionalização do sistema de Propriedade Intelectual42.


[bookmark: bookmark23]Pressupostos da aquisição da marca não registrada


Assim como para a aquisição da propriedade, ou seja, direito exclusivo incondicional, há requisitos para que uma marca não registrada seja reconhecida como parcela do patrimônio tutelável de uma pessoa.
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Num dos raros estudos sobre os pressupostos de aquisição da marca não registrada no Brasil 43, José Roberto d'Affonseca Gusmão elenca como requisitos:
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- A condição de uso como marca;
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- A condição de uso efetivo no comércio
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	A condição de uso de boa fé ;



	A condição de uso prolongado;
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	A aquisição de clientela 44 ;




Salvo as duas últimas condição, que são intrinsicamente resultado da atuação da marca num mercado específico, cada uma desses requisitos são exigências tanto:


	para a aquisição da marca registrada,

	para a efetivação dos efeitos do registro,

	como para proteção fora do registro 45.




Vejamos, então, os elementos típicos exigíveis para a proteção das marcas não registradas.
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	[bookmark: bookmark448]LEONARDOS, Luiz. “A Proteção das Marcas Não Registradas no Brasil e no Mercosul”. Revista da ABPI, Nº 34, mai/jun 1998, p. 29.



	[bookmark: bookmark449]GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil. Paris:, Éd. Litec, 1990, p. 141-155.



	[bookmark: bookmark450]« 365. (...) Les paragraphes 2 à 6 sont destinés à l'étude des conditions essentielles et minimales que l'usage doit remplir afin d'être considéré comme un usage protégeable. Ces conditions sont : - la condition d'usage en tant que marque (§2); - la condition d'usage effectif dans le commerce (§3); - la condition d'usage de bonne foi (§4); - la condition d'usage prolongé (§5); - la condition du résultat de l'usage : le ralliement de la clientele (§6) ».



	[bookmark: bookmark451]Vide quanto aos primeiros três requisitos, o nosso A prévia aquisição de função marcária como requisito para as marcas tridimensionais no direito brasileiro, Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2011, p. 35 e seg.


[bookmark: bookmark24]Uso no comércio


Note-se, que o uso que aqui discutimos é o “uso no comércio” 46, ou seja, uso substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome 47.


É preciso enfatizar que aqui, como no caso do uso que frustra a caducidade da marca, o uso substancial
exige muito mais do que a simples eventualidade, ou emprego ocasional.


Aqui, exatamente como no caso da caducidade ou na afirmação de uma marca de fato, o que se exige é a substancialidade, a efetividade do uso. A criação de uma situação econômica suscetível de estabelecer fundo de comércio – e não o emprego raso e mínimo.
Sobre isso, disse Gama Cerqueira 48:


O uso da marca interrompe esse prazo, que recomeçará a correr por inteiro, desde que a marca deixe de novo de ser usada, deve ser efetivo, isto é, como doutrina BENTO DE FARIA, deve consistir "no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador. Assim, não deve constituir uso, para os efeitos legais, o fato único de, o industrial  ou  comerciante,  distribuir  prospectos,  cartazes  ou  circulares,  nas  quais  faz
imprimir a marca registrada, ou ainda anunciá-la pela imprensa" 49.
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	[bookmark: bookmark452]ASCENÇÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17, p.340): Há todavia mais um elemento que não tem sido objecto de tanta atenção. Impede-se o uso de terceiros sem consentimento, "na sua actividade económica..." A frase surge em todos os instrumentos normativos internacionais, com as formulações próprias das várias línguas. Corresponde ao im geschaftlichen Verkehr alemão e ao uso dans la vie des affaires francês. O artigo 5/1 da Directriz sobre marcas, na versão portuguesa, fala em "uso na vida comercial".



	[bookmark: bookmark453]SCHETCHTER, Roger E.; THOMAS, John R. Intellectual Property. The law of copyrights, patents and trademarks. [s.l.], Hornbook Series, Thompson West, 2003.., nota 61, p. 554. “Since the point of trademarks is to enable consumers to relocate goods that they approve of, affixation of the mark to the goods as by itself is not enough to create protectable trademark rights. After all, consumers are not likely to begin associating the mark with a particular producer if there are thousands of units of the merchandise with the mark affixed all sitting in a warehouse behind locked doors and none available for actual purchase in retail stores. Thus, at common law, a merchant must actually “use” the trademark, by selling or leasing goods or services bearing the mark to the public in bona fide transactions in order to earn protectable trademarks rights. As one court has put it, “[t]he gist of trademark rights is actual use in trade.” Moreover, the use “must have substantial impact on the purchasing public”. Trivial or virtually invisible use of a mark will not be enough to establish common law trademark rights”.



	[bookmark: bookmark454]CERQUEIRA João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, vol. No. 125, III, 3ª. Edição (Anotada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010.



	[bookmark: bookmark455][Nota do original] Ob. cit., pág. 261. No mesmo sentido, parecer do Dr. CARLOS DA SILVA COSTA, publicado no Diário Oficial de 4 de janeiro de 1934.


No que persiste a doutrina a entender50:


no que concerne às formas de comprovação do uso, de forma análoga à experiência internacional, tem-se exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploração séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza.


E:


377. - O ato de uso, a ser levado em consideração e ajudar a estabelecer o uso da marca, deve ser exercido ao momento da comercialização do produto ou serviço. Publicidade, imprensa, cartazes, rádio, televisão ou qualquer outro meio não é suficiente para etablecer um ato de uso da marca. Tais são atos complementares à comercialização efectiva do produto ou serviço, e não são suficientes. Se não existe comercialização real
do produto ou serviço, não existe um ato de uso 51.


[bookmark: bookmark25]Do uso efetivo e prolongado


A fonte doutrinária de tal exigência é sempre Gama Cerqueira:


Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes (...) 52.


Na verdade, o lapso temporal aqui indicado é na verdade uma condição de efetividade do uso. Sobre isso, bem discorre Oliveira Neto 53:


Fora da apreensão formal de um signo como marca, pelo registro, não há marca senão pela sua efetiva exploração. Marca usada é a que efetivamente distingue produtos ou ser-
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	[bookmark: bookmark456]FURTADO, Lucas Rocha,. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986, pág. 136.



	[bookmark: bookmark457]GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil, par, éd. Litec 1990, p. 144-45. « 377. - L'acte d'usage, pour être pris en considération et permettre d'établir l'exploitation de la marque, doit donc s'exercer lors de la commercialisation du produit ou du service. La publicité, par la presse, par les affiches, par la télévision, par la radio ou par tout autre moyen ne suffit pas a etabhr un acte d usage de la marque. Ils constituent des actes complémentaires à la commercialisation effective du produit ou service, et ne sont pas suffisants. Si la commercialisation effective du produit ou service manque, il n'y a pas d'acte d'usage. »



	[bookmark: bookmark458]GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, 1982, 2ª ed., vol II, págs. 1271/1278



	[bookmark: bookmark459]OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. Manual de Direito de Marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 207, p. 181-198


viços, de modo a exercer um poder atrativo sobre a clientela 54. Antes disso não há marca e nenhum valor a ser protegido, mas apenas um signo. Usar a marca, portanto, é fazer com que ela cumpra sua função jurídica essencial, distintiva.


Usar a marca é, no dizer de José Antônio B. L. Faria CORREA, " ... projetar o sinal para o mundo, para que a marca, antes uma simples potencialidade, passe a exercer a função a que se destina" 55. Usar a marca constitui-se, precisamente, no dizer de GUSMÃO, " ... na aposição da marca sobre o produto ou sobre um bem material que acompanhe um serviço e permite identificar no momento da venda ou do oferecimento à venda os produtos ou serviços ... " 56. O uso efetivo é o que tem por efeito reunir a clientela em torno do sinal 57, constitui um ato de exploração da marca, que, no dizer de CHAVANNE e BURST 58, resulta em " ... produtos vendidos, serviços realizados".


[bookmark: bookmark26]A simples intenção de usar a marca, os preparativos para o uso e sua divulgação não constituem um uso efetivo 59. A publicidade de um signo provoca no público consumidor a sua associação com determinado produto ou serviço, mas, se estes não são efetivamente fornecidos, não há marca usada, não se reuniu em torno dela a clientela. O uso deve ser real: a clientela a conheceu e adquiriu produtos ou serviços 60.


Da construção de uma clientela


Na tutela da concorrência desleal não se protege a universitas rerum do estabelecimento, nem a ideia organizativa da empresa como se fossem propriedades ou quase-propriedades, mas exatamente como a expectativa razoável de um padrão de competição.


[image: image]



	[bookmark: bookmark460][Nota do original] Tratando dos efeitos do uso anterior de marca sob a vigência do sistema atributivo da lei francesa de 1964, CHAVANNE e BURST apresentam as seguintes características que este uso deveria apresentar para implicar preferência na obtenção do registro: a) uso efetivo e real; b) uso no país; c) caráter público; d) o uso deveria ser inequívoco, revelar a intenção de se apropriar de marca, o que exclui, por exemplo, o uso como nome de empresa; e) o uso não poderia ser precário, isto é, decorrer de uma relação obrigacional que tem o usuário com alguém que autorizou ou permitiu o uso temporário do sinal, com ou sem remuneração; f) o uso deveria ser estável e não acidental (Droit de la propriété ... , op. cit., p. 303-4). A lei francesa de 1964 estabeleceu o prazo de três anos, contados da data de sua vigência, para que utentes de marca de fato pudessem requerer o registro, sob pena de perderem a marca para o primeiro depositante após este prazo.



	[bookmark: bookmark461][Nota do original] Conceito de uso de marca, Revista da ABPI, (16): 22.



	[bookmark: bookmark462][Nota do original] L'acquisition ... , op. cit., p. 142.



	[bookmark: bookmark463][Nota do original] ibid., p. 146-7.



	[bookmark: bookmark464][Nota do original] Droit de la propriété industrielle. op. cit .. p. 325.



	[bookmark: bookmark465][Nota do original] Cf José Roberto d' Affonseca GUSMÃO, L'acquisition .... op. cit., p. 145.



	[bookmark: bookmark466][Nota do original] Cf CHAVANNE e BURST, Droit de la propriété industrielle, op. cit., p. 303 e 325.


É o que enfatiza Tulio Ascarelli, num trecho que, em tudo, concordamos61 :


“el interés tutelado es precisamente el de la lealtad de la concurrencia en relación con la probabilidad de aquella ganancia que corresponde al ejercicio de la actividad frente a terceros en régimen de (leal) concurrencia”.


(…) Lo que la represión de la concurrencia desleal quiere tutelar no es en absoluto el aviamiento o la clientela como caza reservada; es la probabilidad para quien explota la empresa de conseguir  aquellos resultados económicos que pueden derivarle del desarrollo de su actividad en régimen de libre concurrencia (…).


Mas o ponto absolutamente central da marca não registrada é a clientela. E o que é essa clientela? Diz Pontes de Miranda:


“os mais recentes tratadistas, Hamel e Lagarde, [que] com maior propriedade acentuam que o fundo de comércio é um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos, constituindo o instrumento de trabalho de uma empresa comercial. E a existência desse elemento incorpóreo - o direito de clientela - que constitui o cimento necessário entre as outras categorias de bens e que confere ao fundo, ao mesmo tempo, sua originalidade jurídica e
seu valor econômico.”62


Ou ainda,


“conjunto de pessoas que, de fato, mantém com o estabelecimento relações continuadas de procura de bens e de serviços - e que constitui exatamente a manifestação externa do aviamento.”63
Como diz, num trecho extremamente habilidoso, José de Affonseca Gusmão em sua tese doutoral64
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	[bookmark: bookmark467]Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, Barcelona., p. 172.



	[bookmark: bookmark468]MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos) Tomo XVII, Parte III, Capítulo I, §2.008, Tópico 68.




[bookmark: bookmark469]63           Id.178.


	[bookmark: bookmark470]"(...) l'usage protégeable d'une marque non enregistrée est soumis à une cinquième condition, qui est celle du résultat de l'usage. Il faut en effet que l'usage de la marque produise un certain résultat pour être protégeable, et ce résultat se traduit par le ralliement de la clientèle. Le ralliement de la clientèle constitue effectivement la valeur économique et morale que l'on vise à protéger par le droit. Dans toutes les décisions de jurisprudence qui ont reconnu une protection aux marques d'usage, l'on trouve un fondement commun: celui d'éviter la confusion des produits de la part de la clientèle (ou du consommateur). Ce que l'on veut éviter, en définitive, est que la clientèle prenne un produit pour un autre. Or, le but de la répression par la concurrence déloyale n'est pas celui de la protection du consommateur, mais celui de la protection des commerçants de bonne foi, et d'un marché sain et honnête. Ainsi, pour qu'une confusion ou une possibilité de confusion soit établie, le ralliement de la clientèle autor de la marque est un fait supposé. En effet, il n'y a pas de confusion possible, même si l'on est en présence de marques identiques, si l'une de ces marques n'est pas connue de la


“ (...) a utilização protegível de uma marca não registada é sujeita a uma quinta condição, que é o resultado da utilização. É necessário que o uso do sinal para produzir um determinado resultado de ser direitos de autor, e este resultado é se traduz pela congregação de uma clientela (ralliement de la clientèle).


A reunião da clientela é efetivamente o valor econômico e moral que se destina a ser protegida pelo direito. Em todas as decisões judiciais que têm reconhecido a proteção às marcas de uso, encontramos um terreno comum: o de evitar a confusão entre os produtos por parte da clientela (ou consumidor). O que se pretende evitar, em última análise, é que a clientela tome um produto como sendo um outro. No entanto, o objetivo da repressão da concorrência desleal não é o da defesa do consumidor, mas a protecção da boa fé entre comerciantes e um mercado saudável e honesto. Assim, para que haja confusão ou um risco de confusão, se pressupõe a congregação de uma clientela (ralliement de la clientèle) em torno da marca. Na verdade, não há confusão possível, mesmo que se está na presença de marcas idênticas, se uma destas marcas não é conhecida pela clietela cliente, e  não motiva a preferência dela. Se  fosse  assim, faltaria o ator principal da confusão ou engano: a clientela.


A condição da proteção de uma marca não registrada é que ela tenha constituído um valor concorrencial, ou seja, que haja alguma coisa a tutelar no espaço da concorrência leal. Aqui também, como tanto notamos no tocante ao conteúdo das marcas registradas, o alcance de proteção é mutável de acordo com o tempo e o contexto: toda marca, e a não registrada disso não diverge, tem uma penumbra variável.


“Leite, creme e rosas são designativos comuns, mas a marca "Leite de Rosas" adquiriu notoriedade e há muito se consolidou no mercado brasileiro, de modo a nomear não qualquer produto, mas aquele específico comercializado pela recorrente.” Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 929604, DJ 06.05.2011.


Assim, a noção de aquisição de clientela, ou de criação de fundo de comércio, como requisito de proteção de uma marca não registrada, é a feição de eficácia correlativa à efetividade do uso. Não só se usou a marca em suas funções próprias, mas esse uso resultou em um valor concorrencial tutelável.


Imaginemos um produto ou serviço, para cuja demanda fosse indiferente a indicação de origem. O enorme investimento em publicidade, distribuição de amostras, esforço do empreendedor, que não tivesse fixado uma demanda do produto ou do serviço em torno do respectivo signo distintivo, careceria de substância econômica. A marca, ainda que digna de tanto investimento, não se constituiria no núcleo de potencialização das oportunidades de mercado – não haveria o que tutelar.
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clientèle, et ne motive pas la préférence de celle ci. Manquerait alors l'acteur principal de la confusion ou tromperie: la clientèle." Gusmão, cit. p. 146-147.


[bookmark: bookmark27]A questão da concorrência desleal


Dissemos que o uso de uma marca, sem registro, ou antes dele, tem efeitos jurídicos específicos. Além de dar fundamento, por exemplo, ao direito de precedência, e à vedação de registro por terceiros prevista no art. 124, XIII, esse uso prolongado leva a congregação de uma clientela em torno da atividade designada pela marca.


Assim, para a proteção do patrimônio daquele que porfia por realizar atividade útil e atrativa, que atraia a clientela, o direito tem de zelar para que essa clientela não seja iludida pelo falso uso da mesma marca:


“[S]em a marca, a fábrica de melhor clientela não logrará preservar a sua situação conquistada no mercado. Sem a reputação, a situação mais bem conquistada no mercado não se manterá. A reputação faz a marca. A marca assegura a clientela. De modo que a clientela segue a reputação e a marca. Os fregueses, orientados pela reputação, veem na marca o indício e a firmeza da excelência das mercadorias”[Rui Barbosa, 1875] 65


Melhor do que qualquer doutrina, o precedente completa o que se necessita dizer:


“Nesse diapasão, a tutela do Direito Industrial, ancorada na lei especial da propriedade industrial (nº 9279/96), encontra respaldo no impulso estatal ao desenvolvimento econômico, por meio da exploração de bens imateriais em proveito da coletividade66. Estimula-se a  sofisticação de produtos, serviços, atendimento e publicidade, cujo fim ulterior é adquirir clientela ou freguesia, comumente a clientela “alheia” 67. Contudo, a referida lei ambiciona a manutenção de um mercado saudável, onde impere  a concorrência leal e honesta entre os competidores.
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	[bookmark: bookmark471]BARBOSA, Rui. Obras Completas de Rui Barbosa, Vol. XL, T. I (1913), Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1948, p. 59.



	[bookmark: bookmark472]Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:


I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial;
	- concessão de registro de marca;



	- repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal. (Grifei)



	[bookmark: bookmark473][Nota  do  acórdão]  SILVEIRA,  Newton.  Concorrência  desleal  e  propriedade  imaterial.  In:  Arquivos  do Ministério da Justiça, ano XXXII, nº 133, janeiro-março 1975, p. 123/124.


Na análise do significado emprestado à expressão “concorrência”, importa observar que para a existência desta é necessária a coexistência de  três vetores: tempo, objeto e mercado.


Levando-se em conta a definição econômica de “concorrência”, perfeitamente aplicável à seara jurídica, a proteção à concorrência reivindica o emprego de medidas que impeçam que um consumidor deixe de comprar um determinado produto e venha a adquirir outro, ludibriado por uma marca igual ou semelhante à do produto que originariamente desejava comprar, isto é, na medida em que se iniba que a disputa pelo comprador fosse vencida
por meio fraudulento68.


Todavia, subjaz uma questão prévia a ser solvida: há que fixar primeiro se existe relação de concorrência, para no caso positivo apurar se essa concorrência é leal.


Para tanto, a concorrência tem de ser medida por força justamente de um critério de mercado. É ato de concorrência aquilo que pode persuadir a clientela. Essa clientela não deve ser materializada e reduzida a objeto, mas nem por isso o ato de concorrência deixa de ser um ato suscetível de influir sobre as opções no mercado, e portanto, de persuadir a clientela.   A  concorrência  desleal,  porém,  destinar-se-ia   a  tutelar  também  outros
interesses, que não diretamente os dos operadores concorrentes69.


Bem entendido, quando um agente econômico, em determinado nicho negocial, perpetra ato lesivo a outrem, por meio de expedientes reprováveis tanto pelo ordenamento jurídico quanto pelo standard do agir negocial, os seus efeitos negativos reflexos ressoam no terreno dos interesses do Estado e dos consumidores, razão por que a sua reprovação é medida que se impõe. Cumpre observar que o expediente repreensível deve ultrapassar
os lindes da liberdade de concorrência - tutelada em nossa Carta Magna70 - para ressoar
seus efeitos no terreno da ilicitude.
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	[bookmark: bookmark474][Nota do acórdão] TURCZYN, Sidnei. O conceito de propriedade industrial e o aproveitamento parasitário de marca ou outro sinal distintivo. In: Revista do Instituto dos advogados de São Paulo, ano 4, n. 8, julho-dezembro, 2001. p. 156.



	[bookmark: bookmark475][Nota do acórdão] ASCENSÃO, José de Oliveira. Concorrência Desleal. Coimbra: Almedina, 2002. p. 113/114.



	[bookmark: bookmark476][Nota do acórdão] Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:


I - soberania nacional;  II - propriedade privada;
III - função social da propriedade; IV - livre concorrência;(...)


Com efeito, para a caracterização do dever de indenizar, não basta que haja apenas uma conduta praticada por agente capaz de causar danos a outrem, mas é necessário que a ação ou omissão praticada seja contrária à ordem jurídica, tanto em relação a uma norma ou preceito legal, preexistente à ocorrência do fato, a um princípio geral de direito, quanto ao ordenamento jurídico genericamente considerado.


Assim, a par da existência da conduta, do nexo de causalidade e do dano; é necessário, ainda, que o obrar empreendido desborde os lindes jurídicos, para reverberar seus efeitos no plano da ilicitude.


Verificados os pressupostos próprios da concorrência desleal – que serão tratados a seguir
– todos eles presentes na espécie, a medida que se impõe é a sua reparação.


Com efeito, conforme lição de CARLOS ALBERTO BITTAR para a configuração da concorrência desleal, concorrem cinco pressupostos indissociáveis: (i) desnecessidade de dolo ou fraude; (ii) desnecessidade de verificação de dano em concreto; (iii) necessidade de existência de colisão; (iv) necessidade de existência de clientela e (v) ato ou procedimento
suscetível de repreensão71.


Acrescente-se a isso que, em versando sobre concorrência desleal fundada em confusão entre produtos, a configuração requer três requisitos atuáveis na confusão em foco, quais sejam: a) anterioridade do produto concorrente; b) existência de imitação e c) suscetibilidade de estabelecer-se limitação72:


	necessidade de preexistência de produto concorrente: a ação tendente à confusão deve embasar-se em outro produto existente e de concorrente, com o qual objetive a assemelhação, na indução do público ao consumo, pelo aproveitamento indevido seja do nome, seja da qualidade ou imagem de que desfrute no mercado seu titular, ou o próprio produto.



	existência de imitação: deve a imitação assumir a mesma dimensão e a mesma disposição visual do produto concorrente.



	suscetibilidade de se estabelecer confusão: para que haja a figura em questão, outro pré-requisito fundamental é o da suscetibilidade de se estabelecer confusão entre os produtos. Exige-se que a ação ou expediente ou o seu resultado colaborem para a desorientação dos consumidores. Deve tratar-se, pois, de ação que faça com que o produto  mostre-se  ao  consumidor  médio  como  se  fora  o  do  concorrente.  Pequenos
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	[bookmark: bookmark477][Nota do acórdão] BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e Prática da Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 47/49.



	[bookmark: bookmark478][Nota do acórdão] Ibidem, p. 29.


pontos de contato ou intersecções visuais e de estilização entre os produtos não têm o condão de ensejar o cenário de contrafação. (...)


Nesse passo, a ação manejada para fins de reparação por conta de concorrência desleal prescinde de qualquer registro73, toda vez que o sinal distintivo confira ao produto um caráter singular no mercado, caso dos autos, em que a empresa MORMAII tornou-se mundialmente reconhecida no segmento de vestuários e afins destinados à prática de
esportes aquáticos.


A esse respeito, a lição de GAMA CERQUEIRA é bastante elucidativa:


“(...) Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação...Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecido como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou à forma de sua apresentação (embalagens, invólucros, recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou
pertencentes ao domínio público”74.


Efetivamente, a proteção à propriedade industrial abarca também o conjunto-imagem do produto, pois esse conjunto corresponde à necessária estilização e ao efetivo uso em mercado de uma marca registrada, ou seja, trata-se de um conjunto marcário. “


TJRS, AC 70037490273, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Décima Segunda Câmara Cível, 02 de setembro de 2010.


Mas vamos especificamente à tutela da marca não registrada. Diz o CPI/96:


Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem


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


Aqui, mais uma vez, encontramos a tutela da clientela:


“toda a luta da concorrência econômica, no comércio e na indústria, como, aliás, em outras profissões, desenrola-se em torno da clientela, esforçando-se uns para formar a própria freguesia, atraindo para si a alheia, ao passo que os outros porfiam em conservar e aumentar a clientela adquirida. A conquista da clientela é sempre feita à custa dos
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	[bookmark: bookmark479][Nota do acórdão] BUSHATSKY, Jaques. Concorrência desleal e seus pressupostos – desnecessidade de registro para a tutela judicial – indenização – dano moral – consulta. In: Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, ano 23, maio/junho 1999, vol. 170, p. 140.



	[bookmark: bookmark480][Nota do acórdão] GAMA CERQUEIRA, op.cit., p. 1278.


concorrentes mais fracos ou menos hábeis. (...) Quando esta luta se desenvolve normalmente, empregando os concorrentes as suas próprias forças econômicas e os seus recursos e meios pessoais para formar a sua clientela, ainda que prejudiquem os negócios de seus competidores, a concorrência considera-se lícita, não havendo lugar para intervenção da lei.” 75


[bookmark: bookmark28]Os precedentes consagrando a proteção da marca não registrada


Os precedentes apontam para a proteção da marca não registrada através deste meio jurídico:


“No que diz com a alegação de que a querelante não detém legitimidade para a propositura da ação por não possuir o registro da marca que  leva a expressão And Landscape Design, é de se notar que a hipótese dos autos, evidentemente, não versa sobre acusação de crime contra marcas ou patentes, mas sim, como visto, de concorrência desleal, delito previsto no artigo 195 da Lei nº 9.279/96 (...) Assim, a circunstância de a empresa querelante não possuir o registro da marca não constitui óbice à deflagração penal, visto que o objeto material, no caso, não é proteção à marca, que tem sede própria nos artigos 189 e 190 da Lei de regência, mas a liberdade de competir "com lisura e correção, sem lançar mão de expedientes desonestos ou desleais, respeitando o mínimo ético" (Nelson Hungria, in "Comentários", vol. VII, p. 380)”. Superior Tribunal de Justiça, 6ª Turma, Min. Paulo Galloti, RHC 15992/SP, DJ 08.06.2009.


“O ordenamento jurídico confere proteção aos detentores de marcas registradas, bem como àqueles que não procederam ao registro no INPI, mas tais defesas submetem-se a limites e requisitos, inclusive de ordem temporal". Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 4ª Câmara Cível, Des. Jones Figueiredo, AC  133994-0, Julgado em 03.06.2009.


“CONCORRÊNCIA DESLEAL - Delito caracterizado - Utilização, pelo querelado, em seus produtos, de sigla que vendera ao querelante - Meio fraudulento para desviar a clientela deste - Condenação mantida - Voto vencido - Inteligência do art. 178 no. III do Código de Propriedade Industrial. O fato de não estar a sigla violada registrada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial impede a configuração de delito previsto no art. 175, no. II do respectivo Código. Não, porém, o de concorrência desleal, que se consuma, entre outros modos, pelo uso de sinais distintivos não registrados do concorrente".
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	[bookmark: bookmark481]CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial”, 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, v. 2/1.267.


Tribunal de Justiça de SP (R.T. 363/207 No. 37.374);


"A configuração do delito de concorrência desleal independe de violação de patente ou outro privilégio legal. Assim, responde pela infração quem, reproduzindo o produto industrial alheio, ainda que não protegido por patente ou registro, lança-o no mercado, em forma apta a confundir a clientela da vítima". Acórdão unânime de 10.6.1981, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, RT, vol. 554/180


"AÇÃO ORDINÁRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CARACTERIZAÇÃO. REPRESENTANTE DA RÉ QUE TRABALHOU NA EMPRESA AUTORA POR CATORZE ANOS. E, APÓS DEMISSÃO, ABRIU ESTABELECIMENTO  COMERCIAL,  NO  MESMO  RAMO,  AO  LADO  DA  AUTORA.  Caso
concreto, marcado pela animosidade familiar, relevando concorrência  desleal.(...) Evidente semelhança entre os estabelecimentos a causar confusão no cliente e auxiliar na migração destes de uma para outra empresa. Posterior fechamento da matriz da autora ali situada. DANO MATERIAL. Concorrência que ultrapassou os limites da legalidade. Dano material arbitrado em percentual (20%) sobre a queda do faturamento da matriz após abertura da empresa ré. Lucros cessantes arbitrados em percentual (5%) sobre a receita bruta da filial da autora com melhor rendimentos naquele ano. "


TJRS, Apelação Cível nº. 70018551671, 6ª Câmara Cível, Des. José Aquino Flores de Camargo, 06.03.2008


"Propriedade industrial - Notabilizada a expressão 'Avante' na manipulação de ovos pelo empenho comercial de familiares que empregaram o patronímico para registro da marca, é forçoso reconhecer que esse nome se tornou patrimônio industrial e suscetível de tutela, inclusive contra homônimos ou familiares que, em data posterior, tentam utilização do sobrenome próprio para designarem seus produtos, em típica concorrência desleal - Ordem de abstenção confirmada (art. 124, V, e 207, da Lei 9279/96) - Não provimento."


TJSP, Apelação Cível nº. 994.090.400.828, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Enio Zuliani, julgado em 11.3.2010.


“Concorrência desleal. Nela não incide apenas quem se utiliza de marca alheia registrada ou não registrada, mas também quem apõe ao produto indicativo alfabético amplamente conhecido no mercado, durante muitos anos, como de uso habitual e exclusivo de outrem que não o fabricante desse produto. Essa circunstancia aliada ao fato de, também durante décadas, haver sido a empresa em questão revendedora do produto similar onde se empregava aquele indicativo, e de não conter o produto do outro fabricante, ao qual veio a ser ele aposto, suficiente e clara indicação da procedência, basta para gerar a possibilidade de confusão e equívoco na identificação dessa procedência. (...).


Tribunal de Justiça do RS. Apelação provida. AC n.º 587049800, sexta cível, TJRS, relator: des. Adroaldo Furtado Fabricio, julgado em 08/03/1988


"As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitismo. A marca "Amor aos Pedaços" goza de inegável apelo e prestígio junto ao público em geral, fruto de anos de investimentos e cuidado na elaboração e vendas de bolos e doces. Pouco provável, diante da infinita variedade do léxico, que a ré, ao inaugurar doceria no interior de um shopping Center a menos de sessenta quilômetros de São Paulo, tenha escolhido o nome e a marca "Delícias em Pedaços" sem o propósito de beneficiar, de modo direto ou indireto, do prestígio da marca concorrente."


TJSP, AC 396.623.4/2-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, julgamento 2 de abril de 2009.


[bookmark: bookmark29]Pressuposto: a concorrência


Para que haja concorrência entre agentes econômicos é preciso que exista efetivamente concorrência, e se verifiquem três identidades:
	que os agentes econômicos desempenhem suas atividades ao mesmo tempo 76;

	que as atividades se voltem para o mesmo produto ou serviço 77;



	que  as  trocas  entre  produtos  e  serviços,  de  um  lado,  e  a  moeda,  de  outro, ocorram num mesmo mercado geográfico 78.
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	[bookmark: bookmark482]"Nesse ser assim não há que se falar em concorrência desleal na hipótese. O ordenamento jurídico confere proteção aos detentores de marcas registradas, bem como àqueles que não procederam ao registro no INPI, mas tais defesas submetem-se a limites e requisitos, inclusive de ordem temporal. Para a configuração da concorrência desleal, para além disso, revela-se indispensável a simultaneidade da utilização dos nomes, em que um dos litigantes se valeu da notoriedade e popularidade da marca já existente e circulante no mercado para angariar a clientela a ela vinculada. Não há como aplicar, analogicamente, este entendimento à espécie dos autos. O periódico editado pela autora não era produzido há mais de mais de cinco anos - o que, em se tratando de publicação diária, é um lapso considerável de tempo -, e seus consumidores da época, provavelmente, migraram para outros produtos do mesmo gênero". Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 4ª Câmara Cível, Des. Jones Figueiredo, AC 133994-0, Julgado em 03.06.2009.



	[bookmark: bookmark483]“Na verdade, quem imita a marca em mercadoria de sua indústria ou comércio, sem que o proprietário da marca imitada produza mercadoria similar, não lhe faz concorrência. Na concorrência desleal por contrafação, o fraudador, mediante a imitação de produtos ou envoltórios em que terceiros os comercializam, fazendo-os parecidos e de difícil distinção, visa desviar clientes destes em seu proveito. Para fazê-lo, o meio comumente empregado é o da apresentação em embalagem cuja aparência cause confusão, ou pelo conjunto-imagem leve o consumidor, pela simples visualização, a supor que se trata de mercadoria da mesma origem, de marca conhecida, tradicional, de sua preferência, no mais das vezes consagrada no mercado, ou objeto de reiterada propaganda. No caso dos autos, a ré não desviou clientela da autora porque os produtos que vendem são diferentes”. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 9ª Câmara Cível, Des. Sergio Patitucci, AC 0399199-1, Julgado em 29.03.2007. “Não constitui desvio de clientela a atuação em faixa de público diversa, caracterizada pela modéstia e baixo preço do produto fabricado, quando o similar é sinônimo de status”. Tribunal de Alçada Criminal de SP (TACRIM, QCr no. 421.685-4-SP, de 3/4/86, JTACRSP/Lex 87/285.).



	[bookmark: bookmark484]“Inicialmente, observo que a questão da concorrência desleal é absolutamente indevida. Como pode ocorrer 'concorrência' entre dois restaurantes situados em cidades, ou melhor, em estados diferentes? Por óbvio que não existe disputa pela preferência dos clientes. Ninguém virá ao restaurante da apelada, localizado nesta Capital, num sábado a noite, por exemplo, quando o apelante estiver lotado ou o chopp não estiver gelado! Não há como visualizar a alegada “concorrência desleal”. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 4ª Câmara Cível, Des. Carlos Escher, AC 121286-0/188, DJ 28.04.2008.


O primeiro elemento a se considerar, ao pesar uma hipótese de concorrência, é se ela existe. No caso específico da repressão à concorrência desleal, a existência de concorrência é um prius inafastável: não há lesão possível aos parâmetros adequados da concorrência se nem competição existe.


Mais ainda: esta competição tem de estar sendo efetivamente exercida para ser relevante. Dois competidores nominais que não se agridem não podem alegar deslealdade na concorrência.


[bookmark: bookmark30]Além da repressão penal


A lei prevê, além do fattispecie do art. 195, III, outras hipóteses de concorrência desleal:


Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.


Assim, não só se preveem os efeitos criminais e civis dos crimes de concorrência desleal, como se garantem reparações civis e interdição de conduto de comportamentos nãos constantes dos tipos do art. 195 da Lei 9.279/96:


"A LPI, ao tratar da concorrência desleal em seu artigo 209, deixou propositalmente aberta a lista de práticas comerciais ofensivas à lealdade que legitimamente se pode esperar dos concorrentes. Isto porque “a listagem é sempre imperfeita; o que deve ser tutelado, num contexto de liberdades civis, é algo muito mais dúctil, mutável, localizado, que são as expectativas razoáveis de um comportamento de mercado”. (BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 297)." TJSP, 0048462-73.2008.8.26.0562, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Francisco Loureiro, 8 de maio de 2012


Dano moral por concorrência desleal genérica - Empresa do ramo de publicidade que, a pretexto de realizar brincadeira com equipe da concorrente, grava cenas não autorizadas com aparência de piadas entre subordinados para, em ato posterior, transformá-las em instrumento tendencioso para depreciar e denegrir a imagem objetiva (comercial), veiculando-as pela tevê - Inadmissibilidade - Falta de autorização para a exposição pública do nome em prática de publicidade negativa - Provimento, em parte, para arbitrar a indenização em R$ 20.000,00." 0022267-51.2008.8.26.0562 Apelação / Indenização por Dano Moral Relator(a): Enio Zuliani Comarca: Santos Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 07/10/2010 Data de registro: 28/10/2010 Outros números: 990.10.026885-6


[bookmark: bookmark31]A proteção da marca não registrada além da concorrência desleal


A proteção promovida pelas regras de repressão à concorrência desleal é ativa e positiva, no sentido que ela provê reparação e interdição de conduta desleal. Mas, enfatizando o status jurídico das marcas não registradas, a lei igualmente garante a proteção passiva das marcas não registradas, impedindo que qualquer terceiro requeira e adquira a exclusividade de uma marca que está sendo usada por outra pessoa como marca de fato.


[bookmark: bookmark32]Isso se dá, essencialmente, pelos institutos do direito de precedência e da chamada exceção Pouillet.


Do direito de precedência


Segundo o art. 129 do CPI/96, toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.


Esse é mais um instituto que visa a proteger os interesses da marca usada, mas não registrada.


[bookmark: bookmark33]Regime Atributivo e declarativo


O que dá a propriedade das marcas? O uso - o equivalente no plano dos direitos à ocupação – ou o reconhecimento público da titularidade? Os sistemas variam, sob a tolerância da Convenção de Paris, com uma grande tendência atual pelo registro; mas encontram-se ainda legislações em que o uso prévio é pressuposto do registro.


Assim é que diz-se o sistema em que a exclusividade nasce do registro “atributivo”; aquele em que a propriedade nasce do uso, mas homologado pelo registro, “declaratório”.
Conosco, Michele Copetti 79:


2.1.1.3 Usuário de boa-fé


Para a aquisição da propriedade, o Brasil adotou o sistema predominantemente atributivo de direito. Isso significa que somente se adquire o direito de propriedade sobre determinado sinal com o registro validamente expedido, nos termos do artigo 129 da Lei nº 9.279/1996, com exceção prevista no §1º desse dispositivo. Nos termos do mencionado dispositivo, se estabelece o direito de precedência ao registro aos usuários que de boa-fé já utilizavam, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.


Esta previsão, para Fabbri Moro e Denis Barbosa, é uma exceção ao regime atributivo de direito. Para Moro, o preceito do artigo 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996, é uma típica manifestação de um regime declarativo, o que resultaria em uma mescla entre os regimes atributivo e declarativo. Para esta autora, o regime brasileiro seria um misto entre atributivo e declarativo com predominância regime atributivo 80. Segundo Denis Barbosa, “[...] o código em vigor atualmente também excetua o sistema atributivo no artigo 129, parágrafo 1º, artigo que legisla sobre o direito de precedência” 81.


A casuística ilustra nosso entendimento:


"É que o Brasil adota o sistema atributivo, segundo o qual somente com o registro da marca no INPI é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo a seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida. Dessa forma, para o Min. Relator, foge à lógica do razoável que um pedido de registro posterior seja examinado e deferido sem que houvesse finalização do procedimento administrativo daquele que iniciou primeiro. Diante do exposto, a Turma, prosseguindo no julgamento, negou provimento ao
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	[bookmark: bookmark485]COPETTI, Michele, Afinidade Entre Marcas: Uma questão de Direito, Lumen Juris, 2010. 80 [Nota do Original] MORO, 2003. p. 54 e ss.[bookmark: bookmark486]‌


	[bookmark: bookmark487][Nota do Original] BARBOSA, 2009. p. 389.


recurso. Precedentes citados: AgRg no Ag 964.524-SE, DJe 1º/2/2010, e REsp 30.636-SC, DJ 11/10/1993." REsp 899.839-RJ, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 17/8/2010."


“Nesse contexto, como o Brasil adota o sistema atributivo, tão-somente o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Mendes, AC 2000.51.01.531325-4, DJ 22.09.2010.


"Ora, a anterioridade da constituição da autora não lhe confere, por si só, o direito ao registro do signo "YPÊ". Tal conclusão decorre do fato de que o sistema brasileiro de marcas adota o tipo atributivo, o que significa dizer que o direito de uso exclusivo sobre a marca e a consequente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo mero uso, conforme se de  dá nos países adeptos do sistema declarativo. Assim, a exclusividade sobre a utilização da marca cabe, em regra, a quem primeiro efetuar o registro perante a autarquia marcária. In casu, embora a constituição da autora tenha se dado em 1961, ou seja, de forma bem anterior à constituição da ora apelante, foi esta quem diligenciou no sentido de registrar primeiro o signo em questão, tendo efetuado o depósito em 11/08/1994. Por outro lado, a autora somente o fez em 16/04/2003, mais de 9 (nove) anos após o depósito realizado pela ora apelante". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.534863-8, DJ 02.09.2011


“Nesse contexto, como o Brasil adota o sistema atributivo, o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular. (...) Dessa forma, considerando que adotamos o sistema de registro do tipo atributivo, o dilema há de ser resolvido de forma que seja declarado o direito em favor daquele que primeiro depositou o pedido de registro da marca, que, in casu, foi a apelada, o que significa dizer que o seu signo merece ser mantido”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AC 2008.51.01.816040-0, 1ª Turma Especializada, JFC Aluisio Mendes, DJ 02.03.2011.


A aquisição de direitos sobre a marca se dá conforme o art. 129 da Lei n° 9.279/92. A legislação brasileira em vigor consagra, como regra – caput do art. 129 -, o sistema atributivo, em que se adquire a propriedade da marca pelo registro validamente expedido pelo INPI. A exceção consta nos §§ 1° e 2° do art. 129, com a adoção do sistema declarativo quando houver usuário anterior de boa-fé, que, assim, tem reconhecido o direito de precedência ao registro. TJRS, AC 70023541683, Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des.ª Iris Helena Medeiros Nogueira ,04 de dezembro de 2008.


[bookmark: bookmark34]Conclusão quanto ao direito de precedência


Sumariando assim o que dissemos:


No direito brasileiro vigente, o regime geral de constituição de direitos exclusivos sobre marcas presume um ato concessivo estatal, a partir do qual os efeitos erga omnes se fazem sentir (regime atributivo).


Tal sistema inclui, porém, pelo menos duas exceções. A primeira, de direito interno, é a previsão do art. 129, parágrafo, segundo a qual o uso por terceiro anterior ao pedido de registro pode constituir precedência, na forma da lei. A segunda exceção, de direito externo, é a aplicação de situações jurídicas como a prevista no art. 6 bis da Convenção de Paris.


A Lei 9.279/96 também não exige que a marca, objeto do direito de precedência, seja a mesma da que objetiva registrar. A semelhança formal, a simples afinidade de atividade veda o registro subsequente.


[bookmark: bookmark35]Critérios de apuração da marca anterior


Quais os critérios para apuração da anterioridade? Remontamos ao que já dissemos no tocante à anterioridade na apuração de inventos; o uso deve ser:


	Certo, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes;



	Público: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público.


A restrição mais significativa da Lei 9.279/96 é que o pré-uso da marca se dê no País. A utilização, ainda que vasta, no exterior não dá precedência82:


"A empresa-autora logrou comprovar às fls. 21/44 dos autos, através de notas fiscais e também de catálogos de seus produtos, que desde janeiro de 1987 faz uso da marca "LABCON AQUALIFE", utilizando-se, inclusive, do termo "AQUALIFE" para identificar um fungicida de uso veterinário, que elimina fungos, protozoários e o apodrecimento das barbatanas dos peixes. A ré, empresa estrangeira que também atua no setor de piscicultura, por sua vez, faz uso da marca "AQUA LIFE" para identificar parasiticidas para plantas e animais aquáticos, fazendo uso do seu signo marcário desde 1988 no Canadá, somente vindo a registrar sua marca no Brasil em 1996, consoante informações de fls. 52 e andamento em anexo extraído do site do INPI. Assim, opera em favor da empresa- autora o direito de precedência ao registro de sua marca, uma vez que vem utilizando o signo marcário no Brasil desde 1987, data anterior ao depósito do registro marcário da empresa-ré que ocorreu em 1996, conforme comprovado nos autos."  TRF2, AC 2002.51.01.530380-4, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Abel Gomes, 10 de junho de 2008.


O direito de precedência ainda depende da boa fé e é personalíssimo, intransferível, ou mais propriamente, é parte do estabelecimento. O Código explicita que o direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.


O princípio da prevalência do titular de marca não registrada é ainda subsidiado pela regra do art. 124, XXIII, abaixo indicada.


[image: image]





	[bookmark: bookmark488]Art. 129 § 2o 2o. do CPI/96. A restrição é absolutamente compatível com a Convenção de Paris, pois não discrimina entre nacionais e estrangeiros, mas entre locais de uso da marca.


[bookmark: bookmark36]Ilicitude do uso de marca de que se tem consciência que é usada por terceiros


Como dissemos acima, há uma série de mecanismos de proteção das marcas não registradas na lei em vigor. Um instituto jurídico dessa natureza é o que impede o registro de marca de quem, sabendo que a marca já é de outro, tenta se apropriar exclusivamente do que foi criado e adquirido por esse outro.


Tal norma se incorpora no texto legal brasileiro, a partir da lei de 1996, com o dispositivo do art. 124, XXIII do CPI/96:


Art. 124. Não são registráveis como marca (...)


XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.


Sobre a questão, em estudo específico incluído em nossa obra de agosto de 2008 83, dissemos em prefácio:


E detalhando:


Introduzido no sistema de marcas brasileiro pelo mais recente Código da Propriedade Industrial, de 1996, a ilicitude do uso de marca de que o requerente do registro não poderia deixar de ter consciência que é usada por terceiros merece, a seguir, um estudo específico, “Nota Sobre o Disposto no Art. 124, XXIII, do CPI/96”. Ainda sem ter tido análise mais detida pela doutrina, o instituto, a quem oferecemos a designação de “exceção Pouillet”, deve receber leitura civil-constitucional, que assegure sua aplicação adequada e razoável em face dos interesse jurídicos relevantes, que não se resumem à proteção à outrance dos interesses dos titulares.


Há um parâmetro no direito das marcas, posterior a 1997, que foge à divisão tradicional entre a boa-fé objetiva e a subjetiva; é o que oferece o novel instituto previsto no art. 124,
XXIII do CPI/96, que considera irregistrável


“o sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir
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	[bookmark: bookmark489]Nota Sobre o Disposto no Art. 124, XXIII, do CPI/96, in BARBOSA, Denis Borges . A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Ainda mais recentemente, veja-se Revendo a questão da exceção Pouillet, de outubro de 2011,encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf


produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.


Assim, ao contrário do ônus da prova atribuído convencionalmente a quem alega a boa-fé subjetiva, na hipótese de que o usuário “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade” prescinde-se da prova do intento ilícito. Assim dissemos 84:


Em primeiro lugar, o dispositivo veda o registro ainda que a marca anterior não satisfaça os requisitos de precedência por pré-uso. Ele impede o registro independentemente do prazo de seis meses e independentemente de identidade de produtos ou serviços.


Em segundo lugar, o único requisito da vedação é “que o requerente não possa desconhecer a marca anterior em razão de sua atividade”. Não se exige concorrência de fato entre o titular da marca anterior e o depositante, nem, outra vez, que os produtos e serviços sejam idênticos ou similares. Em suma, protege-se a concorrência fora da concorrência e além de qualquer teste de parasitismo concorrencial. Vale dizer, cria-se
uma hipótese de abuso de concorrência com sanção legal 85.


Assim, é uma forma especialíssima de vedação de registrabilidade (e de nulidade do registro obtido) em que não se exige a prova de má-fé como intuito.


A casuística opera nesses pressupostos, de que se veda o registro sem que se precise demonstrar o intuito de má-fé, bastando o conhecimento da marca como sendo alheia:


“O dispositivo em tela parte do princípio de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de certas marcas, situação
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	[bookmark: bookmark490]O nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.



	[bookmark: bookmark491]Desde a primeira edição de nosso “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” mantivemos postura crítica quanto à política pública subjacente a esse dispositivo, o que se expressa no texto agora citado. A análise que adiante se faz não abandona a postura anterior, apenas considerando que o dispositivo vige, apesar de contrário ao que entendemos ser o melhor interesse público. Nossa opinião, aliás não discrepa da de Gama Cerqueira. Vide o Tratado, Op. cit., p. 385: “Não vemos, entretanto, motivos para se excetuarem, como faz Pouillet, os casos de usurpação ou imitação nos quais, segundo esse autor, não poderá ser adquirida por terceiro, na França, a marca pertencente a outrem no estrangeiro, para admitir-se a apropriação somente na hipótese de ser a marca estrangeira desconhecida na França e adotada por mero acaso. Em ambos os casos, a usurpação ou imitação, seja voluntária, seja casual, sempre se verificará. Nessas condições, ou se deve admitir a marca em qualquer hipótese, ou proibi-la em ambos os casos. O fato de ser a marca adotada por simples acaso ou com intenção fraudulenta, hipóteses difíceis de se discriminarem, não altera o aspecto da questão, porque a possibilidade de confusão será sempre a mesma. O princípio que apoiamos pode ser levado às suas últimas consequências, de inteiro acordo com as leis e convenções internacionais. Assim, desde que a marca não goze de proteção em nosso território, ela pode ser apropriada livremente no Brasil e ser registrada, sem se cogitar de usurpação ou imitação, voluntária ou fortuita”. Não menos cáustico quanto ao instituto é FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, O direito de precedência ao registro da marca e a marca notoriamente conhecida. Rio de Janeiro: ABPI, nº 45, 2000, p. 41


que certamente se enquadra no caso em tela”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2001.51.01.514497-7, DJ 18.10.2010.


“Pontual, nesse aspecto, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, ao asseverar que “no que diz respeito ao art. 124, inciso XXIII, norma ditada contra o enriquecimento sem causa e pelo espírito da ampla proteção às marcas, fruto de investimento e trabalho e, ainda, baseada no princípio de que não se pode apropriar de marcas sabidamente de terceiros, tem como objetivo proteger aquelas marcas que não foram depositadas no Brasil, à exceção do princípio atributivo de direito, mas que são marcas evidentemente conhecidas dos concorrentes.” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des André Fontes, AC 2007.51.01.808738-7, DJ 01.02.2010.


Continuamos, neste mesmo teor:


Ilicitude do uso de marca de que se tem consciência que é usada por terceiros


Fato é que tal critério, que rejeita o registro - quando o pretendente “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade” os interesses do titular alheio - exprime uma decisão legal, segundo a qual não há licitude na pretensão do registro 86.


Não se tem, aqui, simplesmente, uma ausência de novidade, pois a irregistrabilidade não presume, seja registro, seja pedido anterior do titular alheio. Também, como indicado na citação, não se exige efeito de extravasamento do símbolo, ou notoriedade. Não se exige, como no art. 166 do CPI/96 87, uma relação prévia institucional ou obrigacional entre o pretendente e o titular alheio.
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	[bookmark: bookmark492]GUSMÂO, José Roberto D’Affonseca, em Marcas de Alto Renome, Marcas Notoriamente Conhecidas e Usurpação de Signos Famosos, Palestra no XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1996, expressa doutrinariamente uma noção extremada de proteção contra a fraude, no tocante ao uso de marcas de terceiros, como já indicara em Parecer Normativo de 30.11.93, como Presidente do INPI, no qual determinava aos examinadores de marcas: "... 1. Que o depósito de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro, ainda que para assinalar produto ou serviço distinto e inconfundível, constitui-se, objetivamente, de aproveitamento parasitário da fama e prestígio alheios; 2. Que o aproveitamento parasitário constitui-se de claro e indiscutível desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, portanto nulo, independentemente do elemento intencional;
3. Que o examinador do INPI, seja em primeira ou em instância recursal, ao tomar conhecimento de pedido de registro
nestas condições, deve indeferi-lo com base no artigo 160, inciso I, do Código Civil, por aproveitamento parasitário e
fraude à lei". Já expressamos nossa objeção a esse entendimento em nosso “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, 2ª. Ed. Lumen Juris, 2003, já que não há norma de competência que defira ao examinador a aplicação genérica de regras de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário. Tal falta de competência não, obviamente, suprida pelo dispositivo que do CPI de 1971 ou o de 1973 que relaciona a concorrência desleal entre a proteção legal da lei em questão. A objeção é estritamente de direito público.



	[bookmark: bookmark493]O art. 166, tratando da nulidade de registro, prevê que o titular de uma marca registrada em pais signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de


Entendo que o dispositivo, assim, crie uma condição negativa de registrabilidade: a de que o conhecimento de que determinada marca já é utilizada por outra pessoa não pudesse (pelo menos de forma evidente) chegar ao pretendente ao registro, como decorrência inerente à atividade que esse pretendente desempenha 88.


Em primeiro lugar, temos aqui uma norma procedimental e de formação de prova. A lei faz objetiva uma inquirição que, em outras condições, presumiria obter indícios de má-fé no comportamento subjetivo do pretendente ao registro 89. Comprovada a inevitabilidade do conhecimento, nas condições fáticas da atividade do pretendente ao registro, supera- se o requisito tradicional de que incumbe a quem alega a comprovação da ma fé subjetiva 90.


Ora, esse procedimento de caráter evidenciário presume uma declaração intrínseca de ilicitude. Só há sentido em deduzir-se um fato através de dados objetivos (a atividade do requerente, concreta e real, somada à inevitabilidade do conhecimento de que a marca é alheia) porque o simples conhecimento pelo requerente de que uma marca é utilizada por
terceiro torna ilícita a intenção de apropriar-se da mesma marca através do registro 91.
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ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no Art. 6° septies (1) daquela Convenção. Assim, se, a despeito da irregistrabilidade mencionada, o direito tiver sido obtido, o titular terá a reivindicatória para - ao invés de desfazer o registro - havê-lo para si.



	[bookmark: bookmark494]Separo-me, aqui, do entendimento de Oliveira Neto, Op. cit., Loc. cit., segundo o qual “A norma é uma aplicação da teoria da fraude aos casos de utilização do registro marcário com o objetivo de enriquecimento sem causa”. O que se lê nessa posição é ressurreição da noção do sec. XIX de que houvesse uma universalidade da marca, independente de uso ou registro, o que, como evidencia Doris Estelle Long, "Unitorrial" Marks and the Global Economy,
J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. (2002), foi formalmente rejeitada na história da CUP.



	[bookmark: bookmark495]LEONARDOS, Gabriel F., A Proteção À Pirataria de Marcas no Direito dos Estados Unidos, Revista da ABPI no. 35, Jul-Ago. 1998, p. 52-54. "Assim, podemos concluir, quanto ao Brasil, que: (a) o Direito pátrio sempre protegeu o esforço criativo de empresários nacionais e estrangeiros, coibindo-se a apropriação não autorizada de marcas alheias, ainda que estas não sejam notórias, de alto renome ou notoriamente conhecidas, desde que fosse comprovado que o requerente ("pirata") tinha tido prévio conhecimento da marca; (b) sempre se considerou evidenciada a má-fé quando fosse demonstrado que o requerente tinha tido prévio conhecimento da marca; (c) a apropriação não autorizada de marcas alheias podia, e ainda pode, ser coibida com recurso às normas repressoras da concorrência desleal, que permeiam todo o direito da propriedade industrial; e (d) a partir da LPI, o "prévio conhecimento" da marca alheia passou a ser presumido, e, agora, cabe ao requerente fazer a prova (praticamente impossível, como sempre ocorre com as provas negativas) de que não conhecia a marca original".



	[bookmark: bookmark496]Para reiterar a voz comum: TRF da Segunda Região, Apelação em Mandado ee Segurança - 62299, Processo 1999.50.01.005634-0 ES,Oitava Turma Esp., 14/02/2007, DJU 21/02/2007 página: 76, (...) a má-fé não se presume (...) Relator: Juiz Poul Erik Dyrlund



	[bookmark: bookmark497]Tal passo é descrito por Luiz Leonardos como “superação do conceito de notoriedade”; vide Luiz LEONARDOS, A superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias, Revista da ABPI, (19): 13-6.: "... O caminho a ser trilhado, portanto, deveria ser o de se reprimir objetivamente o


Claro está que a existência de prova de efetiva má-fé soma, mas não subtrai, a ilicitude do registro:


“O fato que provoca a incidência da proibição inserta no art. 124, XXIII, da LPI é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado, o que efetivamente não ocorreu na hipótese trazida aos autos.
2. A empresa-ré, conforme informações colhidas em seu endereço eletrônico, atua no mercado de bebidas alcoólicas desde 1947, sendo que a comercialização do uísque ‘OLD TIMES’, de origem uruguaia, data de 1940, razão pela qual evidencia-se que, atuando ambas as empresas litigantes no mesmo segmento mercadológico, não poderia a ré desconhecer tal circunstância quando do depósito do registro nº 820.403.636, em 21/11/97, destinado a assinalar o mesmo produto.” (TRF 2ª Região, Apelação/Reexame necessário nº 462758, Processo nº. 2006.51.01.537720-9, Segunda Turma Especializada, Relator: Des. Liliane Roriz, julgado em 23.2.2010).


[bookmark: bookmark37]Conclusão sobre as marcas não registradas


Ao contrário do que se poderia imaginar, quem não registra sua marca não está desprotegido e inerme perante os ilícitos e os atos de concorrência perniciosa. Nem o público está exposto à confusão e ao engano, adquirindo e tomando serviços de quem não queria adquirir ou tomar, só pelo fato de que a marca que designa tais atividades não foi registrada, ou ainda não o foi.


Seja pela proteção ativa – repelindo a fraude e o engano do público -, seja pela denegação de apropriação ilícita do signo por parte de pessoas que não a merecem por não no terem criado, o direito brasileiro consagra a tutela da marca não registrada.


No entanto, se essa cautela é devida em face a terceiros, ela é desnecessária quando há concorrência direta, e aproveitamento do signo que identifica a atividade há muito prestada.


Vejamos de novo o magistério do precedente gaúcho de TJRS, AC 70037490273, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Décima Segunda Câmara Cível, 02 de setembro de 2010, como parâmetro:


Bem entendido, quando um agente econômico, em determinado nicho negocial, perpetra ato lesivo a outrem, por meio de expedientes reprováveis tanto pelo ordenamento jurídico quanto pelo standard do agir negocial, os seus efeitos negativos reflexos ressoam no terreno dos interesses do Estado e dos consumidores, razão por que a sua reprovação é medida que se impõe. Cumpre observar que o expediente repreensível deve ultrapassar os lindes da liberdade de concorrência - tutelada em nossa Carta Magna - para ressoar seus efeitos no terreno da ilicitude.
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fato de se reproduzir ou imitar marca que não se pode justificadamente pretender que não se conhecia, especialmente, mas não necessariamente, se a marca se situa em ramo de atividades idêntico, semelhante ou afim. Seguindo-se esse critério, estariam abrangidas as reproduções e imitações tanto das marcas de alto renome e das notoriamente conhecidas como também das marcas que, sem atingirem qualquer grau de notoriedade, mas, simplesmente por serem conhecidas, tomam-se objeto de cobiça dos que nela veem oportunidade de se locupletar".


Com efeito, para a caracterização do dever de indenizar, não basta que haja apenas uma conduta praticada por agente capaz de causar danos a outrem, mas é necessário que a ação ou omissão praticada seja contrária à ordem jurídica, tanto em relação a uma norma ou preceito legal, preexistente à ocorrência do fato, a um princípio geral de direito, quanto ao ordenamento jurídico genericamente considerado.


Assim, a par da existência da conduta, do nexo de causalidade e do dano; é necessário, ainda, que o obrar empreendido desborde os lindes jurídicos, para reverberar seus efeitos no plano da ilicitude.


Verificados os pressupostos próprios da concorrência desleal - que serão tratados a seguir
- todos eles presentes na espécie, a medida que se impõe é a sua reparação.


Com efeito, conforme lição de CARLOS ALBERTO BITTAR para a configuração da concorrência desleal, concorrem cinco pressupostos indissociáveis:


	desnecessidade de dolo ou fraude;



	desnecessidade de verificação de dano em concreto;



	necessidade de existência de colisão;



	necessidade de existência de clientela e



	ato ou procedimento suscetível de repreensão .




Não se carece, para impedir o uso da signo, de demonstrar dolo ou fraude; para manejar o crime de concorrência desleal, ou para obter reparação, o elemento subjetivo será exigível. Nunca para a interdição de uso, presentes os demais requisitos.


O dano em concreto, certamente poderá ser demonstrado, e a reparação sempre será devida, quando presente. Note-se que há vastíssimos precedentes que não exigem, para a reparação, a prova do dano. Mas, aqui, fiquemos com o requisito mais estrito. Ainda que não se prove dano em concreto, caberá a interdição.
Para isso nos valeremos do nosso texto mais recente sobre a matéria 92:
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	[bookmark: bookmark498]BARBOSA, Denis Borges, A Concorrência Desleal e sua Vertente Parasitária, Revista da ABPI, 116, Jan/Fev 2012, Revista Eletrônica do IBPI no. 5, encontrada em http://www.wogf4yv1u.homepage.t- online.de/media/cb325d5198cbcb42ffff80d8ffffffef.pdf, p. 97 a 130, também encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf, de agosto de 2011.


Mas é ilícita, irremissível e sem qualquer justificativa razoável o parasitismo confusivo. O parasitismo será sempre concorrência desleal, quando constatada neste ato o potencial de confusão ou indevida associação entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas.


(...) A concorrência desleal supõe  o objetivo e a potencialidade  de criar-se confusão quanto a origem do produto, desviando-se clientela (Resp. 70.015-SP, rei. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 1 8 . 0 8 . 1 9 9 7 ) .  ( . . . )


Vejamos esse exemplo, em que o Tribunal aponta a ilicitude da imitação não necessária para a eficiência competitiva:


	No caso concreto, o foco do reclamo da autora é a semelhança entre as embalagens dos produtos da ré e os seus, sob dois prismas: a) o primeiro, de supostamente induzir os consumidores em erro, traduzindo um injusto desvio de mercado; b) o segundo, de parasitismo e proveito do prestígio alheio.


O perito judicial, analisando as embalagens das latas de creme de leite comercializados pelas partes, concluiu pela relativa semelhança entre os pares de produtos comparados.


O exame atento do laudo pericial revela que as embalagens de creme de leite utilizadas pela ré remetiam diretamente às embalagens da autora, que primeiro delas se utilizara e é líder de mercado.


Tenho dúvidas se o consumidor pode ser levado a erro pelas semelhanças das embalagens. Isso porque, apesar da similitude de cores e de figuras, os produtos têm as marcas "Nestlé", "Parmalat" e "Glória" ostensivas nos rótulos, que, de algum modo cumprem papel diferenciador.


Forçoso reconhecer, porém, que as evidentes semelhanças existentes não eram necessárias, nem cumpriam qualquer fim social relevante.


Pode-se até alegar que a fruta morango guarda certa associação com creme de leite. O que me desagrada não é o uso isolado da fruta, mas sim somado à similitude de cores azul e branco, o jorro do leite, enfim toda a composição da embalagem, que remete inegavelmente ao produto concorrente.


É notório que haveria uma associação entre os produtos, decorrente da similitude da disposição das cores e imagens entre ambos, e estou convencido que essa parecença foi deliberadamente desejada pela ré, ao alterar as embalagens, atendendo a estudo de mercado.


Fato incontroverso, mais, que as rés alteraram suas embalagens, após pesquisa de mercado. Não vejo razão plausível para a mudança, aproximando as novas embalagens daquela idealizada e construída pela líder de mercado.


A proteção à marca deve ser vista sob duplo aspecto. Um é evitar o erro, a confusão do consumidor; outro é evitar o parasitismo, o enriquecimento sem causa à custa do prestígio de marca alheia." (TJSP, Ac 994.07.115467-5, 4o Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Francisco Loureiro, 25 de fevereiro de 2010).


Neste outro, a noção da ilicitude da imitação não eficiente, da cópia que visa simplesmente à associação e ao uso de prestígio alheio:


O objeto de sua crítica é que a designação Real adotada nos produtos comercializados pelas rés importa em comércio parasitário, em usurpação de prestígio alheio, eis que há notória semelhança ortográfica e semântica com a marca registrada da autora Royal - designação para a qual obteve registro de marca junto ao INPI.


Evidente que REAL e ROYAL são palavras que se assemelham tanto na ortografia quanto no significado. As semelhanças talvez não tenham o condão de iludir os consumidores,


porém forçoso  reconhecer que também não  se mostram necessárias,  nem cumprem qualquer fim relevante.


É notório que há uma associação entre os produtos, decorrente da similitude na identidade de baralhos e similitude de suas marcas. Um produto novo no mercado e de preço muito inferior remete a outro reconhecido e consagrado pelo mercado.


Destaco que a natureza do produto - baralho - pode levar a certa confusão entre consumidores. Não se trata de bem adquirido costumeiramente, mas que, ao contrário, costuma ser usado ao longo de anos. Razoável supor que o consumidor, que esporadicamente adquire baralhos e tem gravada na mente a tradicional marca Royal, tome o produto Real pelo outro, ou como uma segunda linha da mesma fabricante, a preços mais acessíveis.


O caso seria, então, não propriamente de reprodução, mas sim de imitação da marca, sem cópia servil, mas com semelhança suficiente para gerar confusão prejudicial ao titular com precedência de uso e aos próprios consumidores.


Sabido que uma das formas mais sutis de imitação é a ideológica, qual seja, "a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da ideia que evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a ideia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas  qualidades, ou que sugerem  uma ideia qualquer, sem  relação direta com o produto assinalado" Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade industrial, 2a. Edição RT, p 918). Assinala o autor que em tal hipótese, "o emprego da marca, que desperte a mesma ideia da marca legítima, mesmo que materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro".


Como constou de notável voto do Des. Ênio Zuliani (TJSP, Apelação Com Revisão 2813834200) "a segurança de um aparato diferenciador de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, na regulamentação da atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras.


Embora a ética do comércio permita abrandar conceitos, para que o rigor no exame das iniciativas produtivas não emperre a máquina de investimentos, fundamental para a circulação da riqueza, não pode ser tolerada a deslealdade que, em algumas vezes, é exteriorizada pela cópia de produtos estigmatizados pela atividade da empresa concorrente".


Pouco provável, diante da infinita variedade de nomes, que a ré tenha escolhido exatamente o termo REAL para designar seu produto, açambarcando, de modo direto ou indireto, o prestígio da marca concorrente.


Este parentesco existente entre as denominações dos produtos concorrentes certamente contribui para um injusto proveito à marca do novo entrante, cuja qualidade seria associada ás dos produtos da autora.


(TJSP, AC 459.514.4/3-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Ênio Santarelli Giuliani, 27 de agosto de 2009).


Pela terceira vez, ainda o Tribunal paulista, perguntando: para que imitar, senão para confundir?


As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitismo. A marca "Amor aos Pedaços" goza de inegável apelo e prestígio junto ao público em geral, fruto de anos de investimentos e cuidado na elaboração e vendas de bolos e doces. Pouco provável, diante da infinita variedade do léxico, que a ré, ao inaugurar doceria no interior de um shopping Center a menos de sessenta quilômetros de São Paulo, tenha escolhido o nome e a marca "Delícias em Pedaços" sem o propósito de beneficiar, de modo direto


ou indireto, do prestígio da marca concorrente. (TJSP, AC 396.623.4/2-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, julgamento 2 de abril de 2009).


Essencialmente, ao reprimir a imitação não necessária, mas simplesmente parasitária, o direito veda apenas a desproporção ilícita no exercício do direito fundamental de cópia. Imita-se licitamente, para aumentar a eficiência da economia, em favor do público. Mas não há como coonestar a imitação que apenas aproveita o prestígio alheio, sem consistir o exercício de competência própria:


VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para dispor que a apelada pode usar a palavra PHILIPS, desde que o faça sem destaque, sem menção a serviços com peças originais e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. (...)


As publicidades inseridas nos catálogos telefônicos, a fls. 28, 29 e 30, trazem a logomarca PHILIPS bem destacada, em caixa-alta, letras brancas com fundo escuro, em retângulo e o nome da prestadora de serviços logo a cima, em letras bem menores e sem qualquer destaque. Abaixo da palavra PHILIPS, em letra bem menor, vem outra logomarca: PHILCO-HITACHI. Na publicidade de fls. 29, aliás, sequer consta o nome da empresa prestadora de serviços.


Trata-se de publicidade indevida pela sua desproporção. O seu destaque maior é sobre o produto, assinalando-se de forma bem secundária quem presta o serviço. É uma forma de parasitar no crédito alheio e induzir o público à confusão.


As oficinas autorizadas pela apelada atendem a minuciosos padrões de controle de qualidade, com técnicos especialmente treinados, o emprego de peças originais e a garantia de serviços prestados (ver. fls. 16/24). Há uma extensa rede de atendimento à clientela.


É evidente que não se pode impedir que outras empresas atuem no setor. Mas não podem fazê-lo sob disfarce que iluda os consumidores. A apelada pode usar a palavra PHILIPS, como disposto na sentença, desde que o faça sem destaque e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. A publicidade "serviços com peças originais" também pode induzir o consumidor a pensar que se trata de oficina especializada, razão pela qual deve também ser proibida. Esta proibição se estende a qualquer impresso da apelada, como notas fiscais, duplicatas, contratos e todas as formas de publicidade. (Tribunal de Justiça do Paraná, Apelação Cível N° 50.248-5, da Comarca de Curitiba - 7ª Vara Cível. Apelante : Philips do Brasil Ltda. Apelado : TV Tec Assistência Técnica. Relator : Juiz de Alçada Convocado Munir Karam).


Assim, conclui-se que há ilicitude na conduta, sempre que, para que as concorrentes fabricassem ou vendessem um produto, ou prestassem o serviço, poderiam usar o que aprenderam ou o que pudessem usar do domínio público. Podiam copiar isso tudo, livremente, e com isso exercer a livre concorrência.


[bookmark: bookmark38]Mas, ao utilizar a mesma marca, sem razão outra, os concorrentes só podem ter um propósito: apropriar-se do fundo de comércio da primeira usuária, e fingir para o público que eram a usuária inicial, ou eram a mesma coisa. Para prestar serviços, e servir à sociedade não precisavam copiar a marca da primeira usuária.


Voltando ao precedente gaúcho:


Apontados os pressupostos  da  concorrência desleal,  voltemos ao acórdão anterior,  tomado como parâmetro exemplificativo doutrina geral da concorrência desleal:


Acrescente-se a isso que, em versando sobre concorrência desleal fundada em confusão entre produtos, a configuração requer três requisitos atuáveis na confusão em foco, quais sejam: a) anterioridade do produto concorrente; b) existência de imitação e c) suscetibilidade de estabelecer-se limitação:


	necessidade de preexistência de produto concorrente: a ação tendente à confusão deve embasar-se em outro produto existente e de concorrente, com o qual objetive a assemelhação, na indução do público ao consumo, pelo aproveitamento indevido seja do nome, seja da qualidade ou imagem de que desfrute no mercado seu titular, ou o próprio produto.



	existência de imitação: deve a imitação assumir a mesma dimensão e a mesma disposição visual do produto concorrente.



	suscetibilidade de se estabelecer confusão: para que haja a figura em questão, outro pré-requisito fundamental é o da suscetibilidade de se estabelecer confusão entre os produtos. Exige-se que a ação ou expediente ou o seu resultado colaborem para a desorientação dos consumidores. Deve tratar-se, pois, de ação que faça com que o produto mostre-se ao consumidor médio como se fora o do concorrente.  Pequenos pontos de contato ou intersecções visuais e de estilização entre os produtos não têm o condão de ensejar o cenário de contrafação. (...)








Nesse passo, a ação manejada para fins de reparação por conta de concorrência desleal prescinde de qualquer registro.
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DA TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO EM PROPRIEDADE MARCÁRIA
TRANSFERABILITY OF THE RIGHT TO BRANDS PROPERTY


Charlene Maria C. de Ávila Plaza1


Resumo


Discute-se a transmissibilidade da propriedade imaterial e o problema dos bens imateriais quando transferidos ou cedidos sem o atendimento às especificidades da legislação especial, caso confirmar a mutação objetiva ou subjetiva de caráter acessório ou acidental que “legitima” o beneficiário a demandar judicialmente terceiros.


Palavras-chave: transmissão, legitimação, marcas, anotação.


Abstract


This paper discusses the transmissibility of intangible property and the specific problem of intangible property when transferred or assigned without the specific care of special legislation, if the mutation confirmed objective or subjective character accessory or accidental that "legitimizes" the beneficiary to sue third parties.


Keywords: transmission, legitimization, brands, annotation.


Introdução


Já abordei o tema em publicação anterior2, sob outra vertente, quando analisei um Case entre duas empresas de medicamentos, cujo litígio iniciou-se em 1999 através de Ação de preceito cominatório cumulada com indenização por perdas e danos por suposta usurpação de marca registrada e que tramita em juízo até o presente momento em que se escreve o texto.
Entretanto, naquela oportunidade, questionei se o ato inter-partes relativo à titularidade de direito de propriedade industrial, sem as devidas anotação e publicação em tempo hábil da respectiva mutação subjetiva do ato registral pelo Órgão Administrativo – INPI confere ao beneficiário a legitimidade processual para atuar em defesa do direito em face de terceiros?
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Os atos processuais praticados antes da anotação da transferência da marca e a competente publicação na RPI faz com que sejam considerados nulos? Aqui, continuarei a problemática, mas atenta para a transmissibilidade da propriedade imaterial e o problema específico dos bens imateriais quando transferidos ou cedidos sem o atendimento às regras específicas da legislação especial, caso confirmar a mutação objetiva ou subjetiva de caráter acessório ou acidental que “legitima” o beneficiário a demandar judicialmente terceiros.
Assim, vejamos:


A Constituição Federal de 1988, em seu enunciado do artigo 5º, XXIX, assegurou aos autores de inventos industriais, privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
Embora se tratando de objetos de criação não corpórea, fruto da atividade intelectual do homem, as marcas são consideradas como um direito de propriedade. Mas, não a propriedade exercida sobre o signo, mas sobre seu uso no mercado, com finalidades específicas de garantir retorno do investimento na imagem do produto ou serviço em questão, ou na sua qualidade.
Desta forma, entende-se que a marca é definida como direito de propriedade e tal conceito está expresso na Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 129: A propriedade da marca adquire-se com o registro validamente expedido, conforma as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...).
E assim o é quando se analisa os efeitos da anotação das mutações societárias realizada pelo Órgão Administrativo competente – INPI para fins de transferência e/ou cessão de marcas e a oponibilidade contra terceiros na sistemática da Lei 9.279/96.


	AS  ESPECIFICIDADES  DAS  “PROPRIEDADES”  MARCÁRIAS  E  SUA  NÃO IDENTIFICAÇÃO COM O DIREITO COMUM


Pergunta-se: No caso dos direitos protetivos em Propriedade Industrial, os efeitos da anotação seriam idênticos dos de Direito Comum?


Não há uma sistemática uniforme de relação entre o “direito comum” e a “propriedade intelectual”.


Na verdade, cada modalidade de Propriedade Intelectual entretece vínculos muito singulares com o seu direito geral: as regras de aquisição da propriedade por acessoriedade e por especificação operam distintamente no tocante aos direitos autorais conexos e os direitos de patente e de marcas – nos ensinamentos de Pontes de Miranda3 “o registro é que transfere, entre vivos, o direito real, à semelhança do que se passa com a transferência de imóveis”.
Barbosa4   atenta  para  as  especificidades  das  “propriedades”  marcárias  e  sua  não


identificação com o instituto correspondente do direito comum:


Identificando “propriedade” (i.e., direito exclusivo) e “monopolio” (i.e., posição singularizada na concorrência), dentro do campo específico do direito positivo brasileiro, não excluimos, porém, a ação dos preceitos que regem, no direito comum, a propriedade das coisas físicas. É fácil entender. Pelo processo integrativo do sistema jurídico (jus aborte vacu um) a carência de normas num setor da juridicidade é suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais compatível.
Ora, as “propriedades” das patentes, direitos autorais e marcas são direitos reais, exclusivos, de caráter patrimonial. Onde encontraremos normas relativas às figuras jurídicas similares, senão nas disposições referentes com direitos reais sobre bens móveis físicos? Na inexistência de normas específicas e na proporção em que as regras aplicáveis a coisas tangíveis o são a atividades humanas, os direitos reais serão, intuitivamente, o paradigma dos direitos de propriedade industrial5.
É necessário enfatizar, pois, que só serão aplicáveis às normas de direito real mobiliário se compatíveis com a natureza própria dos direitos de propriedade intelectual. Onde são incompatíveis, é vedada a aplicação.
Em sua faceta de propriedade, a marca registrada compreende as faculdades elementares do domínio. A aproximação entre os dois regimes
é marcante, como demonstram os art. 129 e 130. Nota a doutrina que, de todos os direitos da propriedade intelectual, a marca é o mais assimilável à propriedade comum6, mesmo  por ser a única modalidade que não é limitada no tempo.
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Assim, seja por ser objeto de propriedade, seja pelo fato de os registros terem natureza análoga aos direitos de propriedade sobre bens físicos, justifica-se a aplicação do paradigma dos direitos reais sobre bens móveis às marcas registradas.
Na sua faceta concorrencial, no entanto, a marca registrada fica sujeita a uma série de condicionantes que singularizam seu regime em face do
paradigma  mobiliário.


O direito de propriedade é o mais amplo dos direitos reais. “É um direito complexo, se bem que unitário, constituindo num feixe de direitos consubstanciados nas faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa que lhe serve de objeto7”.
Assim, a propriedade como o direito de usar, gozar e dispor dos bens, e de reavê-los de quem injustamente o possua, o Código Civil emprega a palavra bens, cuja significação é mais lata do que a expressão coisa compreendendo não só as coisas corpóreas, como as incorpóreas8.
Nota a doutrina que, de todos os direitos da propriedade intelectual, a marca é o mais


assimilável à propriedade comum9, mesmo por ser a única modalidade que não é limitada no tempo10.
Deste modo, seja por ser objeto de propriedade, seja pelo fato dos registros terem natureza análoga aos direitos de propriedade sobre bens físicos, justifica-se a aplicação do paradigma dos direitos reais sobre bens móveis ás marcas registradas. Na sua faceta concorrencial, no entanto, a marca registrada fica sujeita a uma série de condicionantes que singularizam seu regime em face do paradigma imobiliário11.
Sobre o conjunto de exceções e condicionantes entre um instituto e outro, Barbosa12


apregoa que:
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O registro só constitui propriedade em relação ao emprego do signo em um mercado específico. Tanto subjetivamente, quanto objetivamente, a propriedade só se adquire e se exerce em relação a este segmento especializado no mercado e para seus propósitos.
Em segundo lugar, a constituição e a transferência da propriedade não se identificam com as formas similares da propriedade mobiliária do direito
comum. Nem a ocupação, nem a tradição perfazem a função constitutiva
ou translativa da propriedade, pois é o registro, após o procedimento administrativo que dá a privativa, e só a anotação constitui o efeito erga omnes da transferência, (grifamos).
A propriedade, além disso, é territorial, em nenhuma hipótese, seja no direito interno, seja no direito internacional aplicável, se tem eficácia internacional da propriedade das marcas. Apenas como poder de oposição ao direito formativo gerador de terceiros, certas marcas estrangeiras têm efeito no sistema jurídico interno, mas nunca com efeito positivo de constituir propriedade. As faculdades intrínsecas ao domínio, no caso de marca registrada, são sujeitas ao requisito de uso efetivo; o não uso após certo tempo faz perecer a propriedade.
Em quinto lugar, o direito se estende apenas até que se tenha a oportunidade de recuperar o investimento relativo a cada produto ou serviço, exaurindo-se
a propriedade após a primeira venda.


Dentro de tais limitações e exceções, as normas relativas á propriedade mobiliária se aplicam em integridade, sujeitas apenas ás eventuais peculiaridades da dupla natureza da propriedade marcária13, vez que, as leis da propriedade industrial não são leis de exceção, não constituem direito excepcional, mas, simplesmente, direito especial; e os direitos que assegura, por sua vez, não constituem privilégios, no sentido próprio desta palavra, isto é, no sentido de vantagens outorgadas em benefício de certa pessoa, com exclusão de outras e com derrogação do direito comum, de modo a admitir a interpretação restritiva de norma jurídica ou dos próprios direitos por ela reconhecidos.
O artigo 5º da Lei 9.279/96 diz que “Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”. Conquanto a transferência de direitos no direito comum se aperfeiçoe com a tradição, a transmissibilidade dos direitos em propriedade intelectual se opera de modo distinto.
Com efeito, se no direito comum a transferência inter vivos de direitos reais se opera e se perfaz com a tradição da coisa, a transferência do registro em propriedade marcaria ou qualquer outra exclusiva em propriedade intelectual se concretizará a partir de publicada a anotação da mutação subjetiva em periódico oficial da União.
Assim, a constituição e a transferência da propriedade não se identificam com as formas  similares  da  propriedade  mobiliária  do  direito  comum.  Nem  a  ocupação,  nem  a
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[bookmark: bookmark511]13BARBOSA, op. cit, 2005.


tradição perfazem a função constitutiva ou translativa da propriedade, pois é o registro, após procedimento administrativo, que dá a privativa, e só a anotação constitui efeito erga omnes da transferência14.


	DA TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA


A transferência de marcas se dá por todas as formas de direito. Já dizia Noronha e Fischer no regime anterior ao Código Civil de 1916 “o direito Francês e no das nações em que é facultada a transferência da marca independentemente do fundo comercial ou industrial, a  propriedade  da  marca  é  coisa  móvel  e,  portanto,  a  sua  transferência  pode  operar-se
conforme as prescrições do direito civil e comercial sobre tal propriedade”15.


Embora o objeto da alienação seja a própria marca, como objeto de propriedade que é o modo usual de sua transferência é a cessão do registro, pela qual se transferem para o cessionário todos os direitos dele resultantes. A natureza da marca não impede que ela seja objeto de outros contratos translatícios da propriedade, como a venda, a permuta, a doação, a transferência como entrada de capital, etc16.


Cabanellas em sua obra Derecho de Marcas faz importante consideração:


La cesión de marcas es una cesión de derechos. (..) Este encuadramiento de la figura de cesión marcaria no deja de suscitar ciertas dificultades. Debe tenerse en cuenta que el Código Civil incluye bajo un mismo Título disposiciones sobre la cesión de derechos en general, como es el citado artículo 1444, y en mucho mayor medida, sobre cesión de créditos, que es un caso particular de la cesión de derechos. Dado que la cesión de marcas es una cesión de derechos, pero no una cesión de créditos, las normas del Título del Código Civil correspondientes a esta última cesión solo le son aplicables parcialmente en forma directa; las normas de dicho título referidas a la cesión de créditos que constituyen la mayor parte del citado Título solo son aplicables a la cesión de marcas en forma analógica17.


A jurisprudência nacional corrente confirma tais ponderações:


Quanto à Carta-Patente nº 9202950-7, cabe notar que o depósito no INPI ocorreu em nome da American Cyanamid Company, isso em 30-7-92 (fl. 62), sendo que a BASF alega ter comprado desta os ativos do agronegócio, e por decorrência os direitos da mencionada Patente, a qual lhe confere exclusividade sobre a denominada Tecnologia Clearfield. Porém, há referir
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[bookmark: bookmark512]14BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a noção de propriedade da marca na lei ordinária brasileira, 2005. Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/notamarca3.pdf.
[bookmark: bookmark513]15 [Nota do original] Almeida De Nogueira & Fischer, Guilherme, Tratado Theorico e Pratico de Marcas Industriais e Nome comercial. São Paulo: Hennies Irmãos, 1910, p. 122.
[bookmark: bookmark514]16 CERQUEIRA, Gama. Tratado de Propriedade Intelectual, vol. I, parte I, p. 101.
[bookmark: bookmark515]17 BERTONE, Luis Eduardo e CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derechos de Marcas. Buenos Aires: Heliasta, 1989, p. 423.


duas questões relevantes. A primeira diz respeito à formalização da cessão da mencionada Patente, uma vez que, conforme os arts. 58-9 da Lei 9.279/96 é necessário haja contrato de cessão. Denis Borges Barbosa comenta que a cessão de patente pressupõe um contrato de cessão pelo qual ocorre “a mudança do titular dos direitos sobre a patente”, e como o Código da Propriedade Industrial não define o regime jurídico, prossegue ele dizendo que a doutrina remete a regulação ao Código Civil, “aplicando-lhe o regime geral das cessões de crédito; subsidiariamente as disposições relativas à compra e venda ou da doação.” (Uma Introdução à PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Ed. Lumen Juris, 2ª ed., 2003, p. 1049). No caso, não houve um contrato de cessão da norte-americana Cyanamid para a BASF, tendo por objeto os direitos da Patente nº 9202950-7. Pelo quanto se deduz, a BASF tem-na inserida no – digamos – pacote dos ativos do agronegócio." TJRS, AI Nº 70021344197, Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Irineu Mariani, 12 de dezembro de 2007.


Uma vez constituído o registro de marca, o seu titular pode transferir a terceiros a propriedade e uso exclusivo dela independente do fundo de comércio. No entanto, em nosso sistema, assim como a propriedade das marcas nasce do registro, assim também a transferência de titularidade implica em Ato Registral Derivado regulado por Lei Especial.
Esta condicionante de eficácia e validade, também estava prevista na Lei anterior de Propriedade Intelectual n° 5.772/71 conforme jurisprudência abaixo:


[bookmark: bookmark39]TRF2 - APELAÇÃO CIVEL AC 9002119887 RJ 90.02.11988-7 (TRF2)[bookmark: bookmark40]‌
Data de Publicação: 11/04/1991
Ementa: ADMINISTRATIVO. INPI. CESSÃO DE MARCA.          I - Para
que a empresa tenha legitimidade ativa para propor ação contra o INPI e
terceiro, na qualidade de cessionária da marca ''NIK NIK'', é necessário que essa cessão seja anotada na autarquia (art. 88 da Lei nº 5772 /71), o que não ocorreu no caso. II - Recurso improvido. Unanimidade, Desprovimento. LEG-F Lei- 5772 Ano-1971 Leg-F Ant-51 Ano-1981 (INPI) CPC-73 LEG-
F Lei- 5869 Ano-1973 Código de Processo Civil


Além dessas premissas, o pedido de registro ou o registro poderão ser cedidos a terceiros que estejam legitimados na forma do § 1° do artigo 128 da nova lei de propriedade intelectual, e a cessão somente produzirá seus efeitos após a publicação de sua anotação pelo INPI, conforme apregoado no artigo 137 da mesma Lei.
Detalha o clássico Gama Cerqueira18  que “três momentos distintos nos apresentam


para a transferência de uma marca de indústria de comércio ou de serviço”, quais sejam:


Primeiro, a assinatura do documento de cessão e transferência;
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[bookmark: bookmark516]18CERQUEIRA, Gama. Caducidade do registro e marca. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 62 a 64.


Segundo o requerimento do pedido de averbação da transferência perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e;
Terceiro, a averbação feita pelo INPI, mercê da publicação do deferimento
da anotação na Revista da Propriedade Industrial, sendo que a devolução do Certificado de registro com a respectiva averbação é consequência desta última.


A análise de Gama Cerqueira continua inteiramente aplicável, como graficamente descreve julgado recente do TJRS:
Desta forma, a cessão do registro de desenho industrial, apesar de protocolado perante o INPI o pedido de transferência, não produz efeitos perante terceiros até que seja publicada a anotação. Com efeito, a alegação de que a propriedade é transferida através da firmatura do instrumento negocial de cessão não está sendo negada, evidenciada a produção de seus efeitos desde o momento em que cedente e cessionário realizam o ato jurídico. O que ocorre, no entanto, é que tais efeitos somente operam-se entre as partes que o celebraram, ficando a eficácia perante terceiros condicionada à referida publicação, constituindo requisito indispensável para que o cessionário possa defender os interesses relativos ao objeto da cessão, diante de eventual violação a direito subjetivo (...) Apelação Cível nº 70004177135 de 2002, Décima Quarta Câmara Cível.


Neste sentido assim se manifestou o TJRJ em acórdão de lavra justamente do mesmo magistrado que prolatou a sentença neste processo; Dr. Pedro Freire Raguenet:


Assim é que a transferência dos direitos de propriedade relativamente à marca se opera e se conclui no momento da assinatura do contrato próprio (leia-se: Documento de Cessão e Transferência); contudo e em relação a terceiros, a transferência em questão só se opera e produz efeitos depois de regularmente averbada no INPI. (...) Este contrato deverá se revestir das formalidades legais, como, e.g., denominação das partes, prazo de vigência, indicação do direito do titular do registro e assim por diante. (J. C. T. Soares, op. cit., pg. 1243 e ss.), o que, como já visto, não existe entre partes. (...). Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 18ª Câmara Cível, Des. Pedro Freire Raguenet, AC 2007.001.02182, Julgado em 20.03.2007. (Grifamos)


A Lei da Propriedade Industrial assim preceitua quanto às cessões (transferências) de marcas e patentes:


Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:


I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;  II
- de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e  III -
das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.


Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. (Grifamos)


O sistema jurídico nacional reconhece e consigna em Registro, mediante lei especial a competente Anotação, a transferência de titularidade de uma marca e, diga-se: condição sine qua non para que se legitime a titularidade e, eventual oposição contra terceiros.
Desta forma, a transferência de titularidade da marca está vinculada e condicionada em um Ato Registral Derivado, qual seja – a Anotação ou Averbação realizada pelo INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.
A averbação do ato ou contrato no Órgão Administrativo torna-se necessária para comprovar que a transferência de titularidade da marca apresenta as condições legais especificadas em registro e de sua exploração por terceiros, respeitando as demais condicionantes estipuladas na lei especial.
Assim é que a transferência dos direitos de propriedade relativamente à marca se opera e se conclui no momento da assinatura do contrato próprio (leia-se: Documento de Cessão e Transferência); contudo e em relação a terceiros, a transferência em questão só se opera e produz efeitos depois de regularmente averbada no INPI.
No âmbito administrativo, a cessão foi - em tempos - regida pela Resolução INPI n° 083/200119. Vale a pena citar o normativo, por seu propósito didático:


	Sobre Cessão de Direitos
	A cessão poderá ser comprovada por qualquer documento hábil que demonstre a transferência da titularidade do pedido ou do registro da
marca, tais como por incorporação, cisão, fusão, sucessão legítima ou
testamentária ou determinação judicial.

	O INPI fará a anotação da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário, e a publicará, para que produza efeitos em relação a terceiros.

	No caso de cessão de registro de marca que se encontre em fase de exame de prorrogação ou concessão de registro, o certificado já será
expedido em nome do cessionário.

	Da decisão que indeferir a anotação de cessão ou que cancelar registro ou arquivar pedido, nos termos do art. 135 da LPI, caberá recurso,
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da respectiva publicação, cuja
decisão encerrará a instância administrativa.

	O pedido de anotação da cessão será instruído com os documentos previstos no Manual do Usuário.







Atualmente, os procedimentos de anotação se transferência subjetiva do registro se acham regulados pelo capítulo & das Diretrizes de Exame do INPI.


[bookmark: bookmark517]19 Vide a Resolução 128/2006, que, em seu Art. 4º dispõe: Fica revogada a Resolução nº 083 de 14.12.2001.


Parte da doutrina entende que com a incorporação o simples ato societário perfaz a tradição de todos os vínculos obrigacionais, dos direitos reais, dos direitos sobre bens imateriais, transmitidos e subsumidos globalmente20.
Entretanto, comungamos com a assertiva apregoada em lei especial do enunciado do artigo 137 de que a transferência do registro da marca exige um ato translatício específico, i.e, assevera sem margens para outra interpretação que “as anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação no órgão Oficial”.
E mais, não apenas os contratos translatícios, mas também os atos judiciais pelos quais se transmitem direitos, seja por cessão, ou por transferência de marca, estarão sujeitos à anotação e a devida publicação na Revista de propriedade intelectual pelo órgão administrativo – INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual).
Desta maneira, o sistema jurídico nacional, reconhece e consigna em registro, mediante anotação, a mudança de titularidade de uma marca, conforme dispõe o mencionado artigo 137 da LPI. Há uma condicionante de validade e eficácia perante terceiros, há assim, um ato registral derivado prescrito em lei especial.
Havendo uma dinâmica na vida da marca, os novos elementos que surgem devem constar no registro, (...) tudo é anotado em registro – a mudança de propriedade através de cessão, os acréscimos nas marcas, às alterações no nome e sede ou endereço dos titulares ou das empresas, as limitações e ônus que recaírem sobre a marca, as medidas judiciais, as ocorrências em relação aos bens objeto das marcas, os aperfeiçoamentos e acréscimos da marca, de modo a tudo ficar inserido ou registrado no INPI.
Assegurados os direitos relativos à propriedade intelectual pelas garantias constitucionais “seu conteúdo e seus limites serão definidos na lei especial que lhe normatiza o exercício”, i.e, o INPI prevê a necessidade imperativa de ato específico para a configuração dos efeitos de validade e eficácia erga omnes, ou seja, legitimidade ad causam perante terceiros, ou oponibilidade.
Por mais que a averbação seja considerada pela doutrina21 como elemento acessório


ao registro e, por sua vez, não constituindo condição para a eficácia do ato principal, a sua
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[bookmark: bookmark518]20 MARTINS, Fran. Comentários á Lei das Sociedades Anônimas. Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, artigos 206 a 300. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p.139. BULGARELLI, Waldírio. Fusões, incorporações e cisões de sociedades. São Paulo: Atlas, 2000, p.109. BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.
[bookmark: bookmark519]21DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo, vol. 01, 1998. Declaração necessária para a ressalva de direitos que se processa na matrícula ou à margem do registro, com o escopo de informar terceiro da existência de determinado fato superveniente, que, não sendo constitutivo de domínio, de


ausência fulmina a possibilidade daqueles que se arrogam titulares da marca de se opor contra terceiros.
Por ser uma alienação especialíssima e não uma sucessão a título universal há a imperiosa necessidade no que tange a transferência do registro marcário ser anotada e publicada em órgão competente.
Assim não sendo, o adquirente não poderá exercer seus direitos contra terceiros, nem perante a Administração Pública.
Portanto, antes de cumprida a formalidade da lei especial, o adquirente não poderá agir contra terceiros que infrinjam o seu registro, requerer perante a administração pública a sua renovação, nem opor a concessão do registro de marca idêntica ou semelhante, como também não poderá demandar judicialmente a anulação do que for concedido.
A averbação ou registro não se destina a dar eficácia absoluta ao contrato. Pela lei de propriedade intelectual, tal eficácia já existe antes da averbação; o que carece ao contrato é a eficácia relativa a terceiros, ou oponibilidade. Entre as partes vale o contrato, não para com terceiros.
Afirma e reitera a jurisprudência abaixo:


APELAÇÃO CÍVEL Nº 0261.463-3 7ª Vara Cível da Comarca de Curitiba. APELANTE: LINDOMAR OLIVEIRA DO AMARAL E OUTRO APELADO: GHALI COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
RELATOR: JUIZ CONV. LUIZ A. BARRY
APELAÇÃO     CÍVEL     –     AÇÃO     ORDINÁRIA     DE     PRECEITO
COMINATÓRIO - Pretensão de proibição de produção e comercialização de tipo de parafuso denominado "pitão". Alegação de ser o detentor da patente por transferência de anterior proprietário, detentor da patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI - Extinção do feito sem julgamento de mérito. Ilegitimidade ativa 'ad causam “-” Art. 267, Inciso VI, do Código de Processo Civil - Ausência de comprovação de cessão ou transferência da patente junto ao órgão regulamentador e falta de demonstração de publicação do ato junto ao INPI - Correção - Sentença mantida - Apelação improvida.
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ônus reais ou de encargos, venha a atingir  o direito real ou às pessoas nele interessadas e, consequentemente, o registro, alterando-o, por modificar, esclarecer ou extinguir os elementos dele constantes. A averbação modifica o registro sem, contudo, alterar a sua essência. Consiste, portanto, no lançamento de todas as ocorrências ou fatos que, não estando sujeitos a assento, venham a alterar o domínio, afetando o registro relativamente à perfeita caracterização e identificação do prédio ou do titular da propriedade. Depois de feito o registro podem ocorrer fatos que o modifiquem ou o tornem de nenhum efeito. Estes fatos são lançados nos livros de registro com o nome de averbação. A averbação é considerada como elemento acessório ao registro ou à matrícula. Não constitui condição para a eficácia do ato principal. Não pode modificar elemento essencial do registro ou matrícula, representando, em geral, medida complementar a este.


Paralelamente as marcas, para a concessão de patentes (Art. 59 da Lei 9.279/96) a cessão deverá constar a qualificação completa do cessionário; qualquer limitação (por exemplo – a nulidade parcial determinada judicialmente) ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente (como, por exemplo, a penhora); e as alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.
Segundo o art. 60, as anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. Assim no capítulo referente às marcas.
O art. 136 da mesma lei diz que o INPI fará as anotações da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.
Segundo o art. 137, as anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.
Desta feita, o paralelismo importa em convergência de efeitos para as anotações de marcas e patentes.
Importante salientar que, conquanto o artigo 136 refira-se tão somente a cessão como fundamento da transferência do registro, se entende que outros atos jurídicos também legitimam a mutação subjetiva da titularidade.
Já dizia Gama Cerqueira que “dentro destas mesmas condições versadas sobre a cessão e transferência de marca, podem ser enquadradas as outras formas de aquisição de direitos quer sejam através da incorporação, da fusão, da absorção, da encampação,  da junção, etc., de empresas (..)22”.
Ressalta-se igualmente que, as mutações societárias não são exceções – ao se transferir o registro presume-se a análise do INPI dos elementos substantivos dos atos societários.
Dessa forma, o ato voluntário inter partes – cessão, mutação societária- passa a ter substância e vínculo desde sua perfeição obrigacional, mas os efeitos perante terceiros, erga omnes ou pro omnes, só se darão no momento em que a “propriedade” marcária se transfira mediante a anotação, publicada na Revista da Propriedade Industrial.


Nota o precedente:
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[bookmark: bookmark520]22  CERQUEIRA,  João  da  Gama.  Caducidade  do  registro  de  marca.  São  Paulo:  Revista  dos Tribunais, 1984, p 62-4.


O direito do inventor, nos ensina Gama Cerqueira,"... é um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade temporária e resolúvel que tem por objeto um bem material - a invenção. O Código Civil, no art. 48, equipara aos bens móveis os direitos de autor, entre os quais se incluem os do inventor. A propriedade do inventor, portanto, é de caráter mobiliário. Daí resulta que os direitos do inventor estão sujeitos às normas do direito comum relativos à propriedade móvel e por elas se regulam, quando omissa a lei especial. “Como propriedade móvel o direito do inventor é transmissível por ato “inter vivos” ou “causa mortis”, a título gratuito ou oneroso”. (Tratado da PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Ed. Forense, 1946, vol. I, pág. 226). Portanto, conquanto o contrato de cessão de direitos celebrado com os autores não tenha sido levado a registro junto ao INPI, tal situação, não tem o condão de invalidar o pacto celebrado entre as partes. Também irrelevante que o contrato devia ser inscrito no INPI, uma vez que tal ato não é requisito para sua validade jurídica no âmbito do direito das obrigações.” TJMG, Processo 2.0000.00.436788- 0/000(1), Relator: ELIAS CAMILO, Data do acórdão:        19/08/2004, Data da publicação:03/09/2004


O TJSP, por outro lado, faz uma análise interessante, cujo efeito do ato voluntário é de suspender a legitimidade do transmitente do direito, mesmo antes da publicação da anotação:


Assim, tem-se como correto o entendimento do juízo de primeiro grau ao acolher a arguição de ilegitimidade ativa que, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser a qualquer momento apreciada.
Nos termos da lei 9279/96, art. 136, cabe ao INPI proceder a anotações nos casos de cessão e transferência e, a partir do instante em que as partes
formalizam o contrato, mediante ato formal, a transmissão se consolida. Ainda e nos termos do art. 137 da mesma lei, "As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação".
No presente caso, observa-se que em 1997 foi elaborado documento de cessão e transferência, com protocolo no INPI em 11.06.1997. Portanto, a
partir de tal circunstância, tem-se que a propriedade da marca não mais pertencia à autora, motivo pelo qual a ilegitimidade ativa é evidente. Ainda e no tocante ao art. 137, como salientado na sentença "o fato é que o
efeito erga omnes da relação absoluta estabelecida entre o titular e a propriedade é negativo, vale dizer, deve ser oposto em sentido contrário
por terceiro que se julgue prejudicado, não pelo cessionário do direito, que se demitiu, com a cessão, de qualquer poder jurídico para invocar proteção sobre o que não mais possui". TJSP. AC 155.327-4/3-00, Quinta Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. A.
C. Mathias Coltro, 27 de junho de 2007.



	ANOTAÇÕES OU AVERBAÇÕES?


Mas, o que são averbações23:


Pontes de Miranda, ao mencionar sobre a legislação registral, propõe uma noção do que sejam averbações 24: “…. seriam averbadas, nas respectivas inscrições, todas as alterações supervenientes, que importassem em modificação das circunstâncias constantes do registro, atendidas as exigências das leis especiais em vigor”. Apregoa também que o negócio jurídico de transferência tem de ser anotado. De regra, compõe-se de negócio jurídico básico, do acordo de transmissão e do Registro. O Registro é que transfere, entre vivos, o direito real, à semelhança do que se passa com a transferência de imóveis. Quanto à transmissão a causa de morte, rege o art. 1.572 do Código Civil (saisine); de modo que a transmissão se opera com a morte do titular da patente de invenção. A eficácia da anotação, em se tratando de transmissão a causa de morte, é apenas a que teria a transcrição do ato adjudicatório ou de partilha, a respeito da herança ou do quinhão em que houvesse bem imóvel. Assim,
não obstante a declaração do art. 5º da Lei 9.279/96 25, a transmissão da exclusiva não se dá, como em outros bens móveis, pela tradição26.


Já anotações seriam:


As transcrições ou observações que se fazem de transferências  ou ocorrências que acontecem relativamente às marcas, junto ao registro no INPI. Não é suficiente o mero instrumento de cessão, ou de alteração da marca. No registro leva-se a termo a mudança verificada, a fim de que fique sempre constando a realidade sobre a marca. Havendo uma dinâmica na vida da marca, os novos elementos que surgem devem constar no registro.
(....) Tudo é anotado no registro: a mudança de propriedade através  de cessão, os acréscimos nas marcas, as alterações no nome e sede ou endereço
dos titulares ou das empresas, as limitações e ônus que recaírem sobre a
marca, as medidas judiciais, as ocorrências em relação aos bens objeto das marcas, os aperfeiçoamentos e acréscimos da marca, de modo a tudo ficar inserido ou registrado no INPI27.



	ANOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA MARCA COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DE DIREITOS ERGA OMNES
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[bookmark: bookmark521]23 É necessário enfatizar que o ato registral translatício, em Propriedade Industrial, denomina-se anotação, e não averbação ou registro.
	[bookmark: bookmark522]Pontes de Miranda, atualizado por Vilson Rodrigues Alves, Tratado de Direito Privado   - Tomo 1,
p. 505, 2a. Ed., Bookseller, Campinas, 2000, mencionando o Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, art. 132.

	[bookmark: bookmark523]Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

	[bookmark: bookmark524](Denis Borges Barbosa comenta:) Não entendo, como o fez o normativo do INPI, que a cessão de patentes, sendo de bem móvel, se faz como a de automóveis, parâmetro invocado, eis que não há posse do bem físico inexistente; nem, com a vênia de Gama Cerqueira em seu entendimento de 1946, posteriormente alterado, vejo na carta patente uma verdadeira cártula. Pelo contrário, permaneço com o entendimento do PARECER/PROC/N9 026/81, 02 de setembro de 1981, que seguia o magistério de Pontes de Miranda.


	[bookmark: bookmark525]RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 25. Num sentido similar,
vide Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito Administrativo. 14ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 144.


A propriedade da marca se perfaz com o registro no órgão administrativo competente. Uma vez que há a transferencia ou a cessão desta propriedade marcária, a titularidades só e tão somente atingirá terceiros a partir da data da publicação da respectiva anotação da mutação subjetiva.
Desta feita, o novo titular da marca somente poderá gozar de legitimidade a fim de defende-la face terceiros desde que:
Anotada a mutação subjetiva do registro da marca e publicada a anotação na Revista do INPI.
Assim, os efeitos relativos a cessão ou transferencia do registro da marca podem ser pontuados da seguinte maneira:
Antes da anotação e a respectiva publicação os efeitos restaram adstritos ao cedente e cessionário não podendo haver a inoponibilidade perante terceiros por ausencia de legitimidade da titularidade da marca.
Depois de anotado e publicado a mutação subjetiva da marca seus efeitos decorrerão erga omnes, (artigo 60 e artigo 137 da Lei 9.279/96).
Como observa Pontes de Miranda28  as mutações de qualquer caráter da propriedade


marcária  deberá  ser  anotada  com  “todas  as  alterações  supervinientes  que  importem  em modificações das circunstancias constantes no registro”.
Acrescenta o autor que “as anotações a que se refere o CPI correspondem as averbações de registro de imóvel; come las, o que se visa é a correspondencia entre o registro e a verdade das relações jurídicas”.


Vide decisão recente do TRF2:


É de se inferir, portanto, do texto da lei, que a protocolização de pedido administrativo não tem o condão de consolidar a transferência de titularidade, posto que só a decisão deferitória do INPI, publicada na RPI, é que pode ter esse efeito jurídico. Até porque o pedido poderia ser indeferido e a transferência não se efetivar, a teor do disposto no parágrafo único do art. 87, acima transcrito. Afinal, se a titularidade da marca é conferida com o registro, não há como se inferir que a sua transferência se poderia dar apenas com ato firmado entre as partes. Tendo em vista, ainda, regra insculpida no art. 42 do CPC, que dispõe que “a alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes”, não é de restar dúvida quanto à legitimidade passiva da ré CINDAM, posto que titular de 04 (quatro – processos nºs 811.059.634, 811.021.882, 811.059.650 e 811.059.669) das 05 (cinco)
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	[bookmark: bookmark526]Pontes de Miranda. Tratado de Direito Privado. Tomo I, Campinas: Bookseller, 2000, p. 505 atualizado por Vilson Rodrigues Alves.




marcas impugnadas, na data do ajuizamento da ação." TRF2, AC 8800232450, Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Des. Maria Helena Cisne, 23 de agosto de 2007. 29


De novo:


POSSE E PROPRIEDADE. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO NO INPI. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. A
cessão do registro de desenho industrial, apesar de protocolada perante o INPI o pedido de transferência, não produz efeitos perante terceiros até
que seja publicada a anotação, evidenciada a produção de seus efeitos entre cedente e cessionário no momento em que realizam o ato jurídico, ficando a eficácia perante terceiros condicionada à referida publicação,
constituindo requisito indispensável para que o cessionário possa defender os interesses relativos ao objeto da cessão, diante de eventual violação a
direito subjetivo, o que, diante do conjunto probatório existente nos autos, verifica-se não ter sido feito. (...).
Trata-se de alteração subjetiva de negócio jurídico como esclarece Pontes
de Miranda (Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXIII, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, 2ª reimpressão, São Paulo, 1984, pág. 402): "Não há negócio jurídico transferido, mas sim posição jurídica transferida no negócio jurídico. O que se transfere é a titularidade e a passividade; o que se muda é o sujeito.
Mais uma vez Pontes de Miranda (ob. cit., pág. 404) quem bem elucida o objeto da transferência: "A regra é transferir-se toda a eficácia (cessão de direito é transferência de efeito, como é assunção translativa de dívida) mais a posição, toda, de declarante unilateral ou de contraente. Direitos presentes, direitos futuros, pretensões presentes e futuras, ações presentes e futuras, dívidas presentes e futuras, obrigações presentes e futuras, passam ao outorgado - não, porém, com efeitos realizados e previstos, mas sim porque se transmite a própria posição subjetiva no negócio jurídico, com seus elementos irradiadores, ativos e passivos. (...)
Desta forma, a cessão do registro de desenho industrial, apesar de protocolado perante o INPI o pedido de transferência, não produz efeitos
perante terceiros até que seja publicada a anotação. Com efeito, a alegação
de que a propriedade é transferida através da firmatura do instrumento negocial de cessão não está sendo negada, evidenciada a produção de seus efeitos desde o momento em que cedente e cessionário realizam o ato jurídico. O que ocorre, no entanto, é que tais efeitos somente operam-se entre as partes que o celebraram, ficando a eficácia perante terceiros condicionada à referida publicação, constituindo requisito indispensável para que o cessionário possa defender os interesses relativos ao objeto da
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[bookmark: bookmark527]29 Entendimento diverso, de corte estadual, no entanto: “Temos, assim, que o juiz do feito reconheceu a legitimidade ativa da empresa América do Sul Distribuidora de Alimentos para ajuizar a presente ação, sob o fundamento de ser esta sociedade cessionária da marca. Razão assiste ao douto dirigente do processo, sendo certo que a ausência de averbação no INPI não afasta a validade do contrato de cessão, a um porque, conforme afirma o recorrido, já existe pedido de averbação junto ao INPI, que só não se concretizou até o momento em face dos trâmites burocráticos que lhe são inerentes, e a dois porque o apelado já exerce todos os direitos que lhe foram atribuídos no contrato de cessão, sendo, dessa forma, de seu maior interesse a preservação da sua marca”. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 2ª Câmara Cível, Des. Maria Nogueira, AC 34199-33.2005.8.06.0001/1, Julgado em 21.01.2009.


cessão, diante de eventual violação a direito subjetivo, o que, diante do conjunto probatório existente nos autos, verifica-se não ter sido feito. "TJRS, AC 70004177135, Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. João Armando Bezerra Campos, 27 de novembro de 2003.


Desta feita, considera-se que a legitimidade para a defesa da marca decorre da titularidade. E essa titularidade decorre de um ato registral derivado e especialíssimo condicionado a anotação e  a respectiva publicação.
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The issue of technical Gadamer
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Resumo


A obra Hans-Georg Gadamer (1900-2002) testemunha, como sua vida, os eventos marcantes do século XX e do início do século XXI. Aos dez anos após sua morte, permanece uma atualíssima meditação sobre a planetarização da técnica e suas implicações epistemológicas e éticas.
Palavras-chave:Gadamer,técnica, planetarização, ética, epistemologia


Abstract


Hans-Georg Gadamer’s philosophy and life testifies the most importants events of XX Century’s and XXI Century’s beginning. Ten years after the philosophers death, these philosophy remains an important meditation about technique’s and its implications on epistemology and ethics.
Key-words:Gadamer, technique,  ehics, epistemology.


A obra Hans-Georg Gadamer (1900-2002) 1, testemunha, como sua vida, os eventos marcantes do século XX e do início do século XXI.Aos dez anos após sua morte, um texto breve: “Theorie,Technik, Praxis” (Teoria, Técnica, Práxis), escrito em
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	[bookmark: bookmark528]Sobre a vida de Gadamer e sua trajetória intelectual, ver: HAHN, L. E, The Philosophy of Hans-Georg Gadamer.The Library of Living Philosophers, vol, XXIV. Chicago e La Salle: Open Court/Southern Illinois-University at Cabondale, 1997. Contém uma autobiografia de Gadamer e debates sobre sua obra, com a participação do filósofo e de diversos pensadores contemporâneos. A autobiografia conheceu publicações isoladas, em inglês: id. Philosophical Apprenticeships. Cambridge/Massachussets, Londres: The MIT Press, 1985; em alemão: id., Philosophische Lehrjahre: Eine Rückschau. Frankfurt: Klostermann, 1977; em italiano: id., Maestri e compagni nel cammino del pensiero. Uno sguardo retrospettivo. Brescia: Queriniana, 1980. Para um estudo introdutório acerca de sua obra, ver LAWN, C. Compreender Gadamer. Petrópolis: Vozes, 2006, e também WEISS, I. Gadamer. Une herméneutique philosophique. Paris: Vrin, 2009.
1972 e publicado no livro coletivo Neue Anthropologie, do qual, com P. Vogler, também foi editor2 ,permanece uma atualíssima meditação, que resume perspectivas do filósofo sobre a planetarização da técnica e suas implicações epistemológicas e éticas.
O ponto de partida do pensador é a constatação, amplamente assinalada por Kant na Crítica da Razão Pura, que o conhecimento humano principia pela experiência. O conhecimento assim obtido diz respeito tanto à natureza quanto ao homem. Historicamente, as ciências da natureza cresceram e tiveram sucesso, acumulando esse tipo de conhecimento; por outro lado, a prática, saber acumulado pelos indivíduos ao longo de sua existência, também cresceu, constituindo uma tradição que engloba o conhecimento e respeito do homem e se expressa pelas criações culturais. Tal saber diz respeito à subjetividade e é diverso do que tange à natureza. Constitui-se através da consciência do homem, enquanto então este se apresenta como agente. A objetividade deste saber, sua universalidade, é atingida quando seus resultados podem ser aplicados a diferentes campos de ação humana. As ciências, mediante o método, apresentam-se como único saber válido; mas há, diz o filósofo, um outro tipo de conhecimento válido: o que se mostra através da práxis e da tradição.
Na modernidade, a ciência experimental, a partir do século XVII e enfaticamente no século XX, assumiu o caráter do saber-modelo, critério de verdade e inspiração, para as teorias filosóficas que rejeitavam a metafísica tradicional e a noção de coisa em sí. O neo-kantismo, por exemplo, no inicio do século XX, assinalou que há uma aproximação infinita ao objeto do conhecimento e que esse se constitui mediante uma tarefa permanente de correção, de adequação dos modelos interpretativos ao mundo.
A existência de outros tipos de saber, referentes ao homem e à história, assinalou o surgimento das chamadas ciências humanas. Nesse caso, a prática, aplicação da ciência, torna-se “uma escolha e uma decisão entre possibilidades” 3, mas está sempre
referida “ao ‘ser do homem” 4.


O que a ciência moderna fez vir á luz, foi à ruptura entre a ciência e a prática, pois se a ciência se caracteriza pelo inacabamento, a revisão de teorias, a busca da universalidade; por sua vez,  a técnica exige respostas imediatas, decisão instantânea,
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	[bookmark: bookmark529]GADAMER, H.-G. e VOGLER, P. Neue Anthropologie vol. 1, X-XXXVI. Stuttgart: G. Thieme., 1972. Tradução brasileira: id, Nova Antropologia. SP: EPU, EDUSP, 1977, p.1-19. Reeditado em francês: GADAMER, H.-G.” Philosophie de la Santé”. Paris: GRASSET e NOLLAT, 1998, p. 11-42; e em português, traduzido pela Vozes, na obra O lado oculto da saúde.
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referência ao concreto 5 . A perspectiva que a modernidade inaugurou, fundando a ciência moderna no método experimental, apresenta-se como absolutamente outra, em relação às concepções de ciência antiga e medieval. Para estas, a teoria é o “estado supremo do saber, e o saber (...) servia de guia na prática” 6. Aqui, ciência é teoria, saber que decorre de princípios, é demonstrável; a prática é-lhe subordinada, como sua aplicação.
A ruptura entre ciência e prática aparece na ciência moderna, funda-se na experiência que a valida e que se torna critério e ideal da certificação de todo saber: “A ciência moderna da natureza (...) não é tanto um saber, antes um saber-fazer, isto é, (...) uma técnica” 7. Emerge, assim, uma nova concepção de saber e uma nova concepção de teoria e de prática, com implicações sociais e políticas.
Nosso século, herdeiro dessa concepção, caracteriza-se “pelo domínio científico- técnico da natureza”, que alcança tais proporções que “nosso século [ se torna ] um século de uma qualidade distinta dos precedentes” 8, por várias razões. Gadamer as elenca: a) a ciência tem implicações na produção, na economia; b) sua implicação prática engendra uma situação nova, reformulando o sentido da técnica, hoje planetarizada. Explorando os recursos naturais e transformando artificialmente o meio ambiente, essa técnica tem implicações que põem em risco o próprio ambiente de modo irreversível. Daí uma nova formulação da ética de impor como tarefa para a filosofia contemporânea, que evidencia, na civilização tecnológica, a importância dos deveres em
relação ao público, à crítica da civilização e de seus objetivos. Paralelamente a esta atitude, outra se desenvolve: a que preconiza uma fé irracional na ciência e favorece a ascensão da tecnocracia, do fazer técnico sem limites.
Para Gadamer, tanto o temor e recusa da civilização técnica quanto sua aceitação imediata e inconsequente, mostram a necessidade de desmitificarmos a concepção contemporânea de ciência, fazendo a crítica de seus métodos.
A autodestruição do homem, o exagero e a superabundância de informação, a superespecialização, são os riscos imediatos e evidentes que mostram a necessidade de superarmos os métodos atuais do agir e da acumulação do saber .
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A complexidade da sociedade técnica e do saber científico conduzem a uma superespecialização, que impede de modo crescente a liberdade, a originalidade e o juízo pessoal a respeito do conhecimento acumulado e da orientação da vida coletiva. A crítica desta situação, inaugurada por Nietzsche, Freud, Heidegger, mostra o homem atual renunciando à sua interioridade e perdendo a consciência de sua excentricidade, de sua capacidade de transformar o meio ambiente em ambiente cultural.
Ora, a vida dos homens precisa estar fundada na tradição, nas instituições, na consciência social, no poder da reflexão. A concepção atual da ciência “entra em conflito com a consciência dos valores que nós – seres humanos – temos” 9·. Temas como responsabilidade, consciência de si, vontade, ipseidade , reconhecimento, estreitamento da consciência crítica pela pulverização crescente do saber, mostram que a   ação   humana   tornou-se   problemática.As   perspectivas   que   valem   para   o
desenvolvimento do conhecimento da natureza, quando aplicadas ao campo do conhecimento do homem, velaram sua singularidade, que consiste na capacidade de transformar seu “meio ambiente em ambiente cultural” 10. Daí, na esteira de Plessner,
Gadamer falar de excentricidade do homem11, para se referir às criações culturais, nas


quais este se expõe.


O saber que o homem tem de sí, consolidado em obras, pode ser objeto de conhecimento. Indagando sobre o que constitui essencialmente este saber, Gadamer o identifica com a consciência de sí, que distingue o ser humano das máquinas. Tal saber também é constituído pela reflexão sobre o saber-fazer, acrescido de consciência social e definido pela capacidade que temos de elaborar teorias. Diversamente dos autômatos,
temos aptidão de aprender e transmitir o que é aprendido de geração em geração12:


“comportar-se teoricamente” é “constitutivo da prática do homem” 13 . Seu saber problematiza a prática: “pode ser transmitido independentemente da situação da ação e pode (…). ser abstraído de todo contexto prático e ser aplicado a cada novo contexto da ação” 14. Tem implicações éticas estritas: é um dever, não mero jogo ou prazer. Envolve a capacidade de julgar, que reconhece, no plano concreto, o principio que deve orientar as escolhas.
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Há uma relação elementar, primária, entre o saber científico, teórico e o saber- fazer, vinculado à prática. Esse relação, na ciência moderna, tornou-se cada vez mais frágil, em razão da “institucionalização da ciência, que a transforma em empresa, participante do contexto mais vasto da vida econômica e social da época industrial” 15. Não só a ciência, mas a totalidade da vida do homem passou a ser organizada segundo esse modelo, que reduz a liberdade individual, a possibilidade da tomada de decisões pessoais, em favor do planejamento de tipo empresarial.
A tensão, hoje, entre a técnica (ciência aplicada) e saber resultante da experiência pessoal e da tradição acha-se exemplificada: a liberdade do indivíduo, a espontaneidade, são reduzidas em favor “do funcionamento correto da técnica” 16 assim como a vida criadora é descartada, em favor da criação artificial de necessidades, pela publicidade e a informação17.
A tensão assim instalada acentua a diferença qualitativa entre o saber prático e o saber da ciência, afirma o filósofo, dando como exemplo do saber-fazer a arte médica. Quanto maior é o domínio do saber-fazer, da arte, tanto maior é a liberdade em relação ao saber acumulado pela tradição18. É essa liberdade que se acha hoje diminuída, tanto no plano das escolhas quanto no da participação na vida política.
O saber do especialista, do técnico, pouco auxilia no âmbito “das decisões que o homem toma no quadro da família, no do espaço social e público: são “ decisões para os quais o saber do especialista permanece sempre insuficiente e praticamente inoperante (...)” 19.
É  meditando  sobre  essas  implicações  da  técnica  e    sobre  os  desafios  que


envolvem o exercício da responsabilidade social e política que deve acompanhar o desenvolvimento da ciência, que Gadamer assinala a urgência dessa reflexão. Para ele, “todo saber-fazer cientifico sofre o jugo da ordem econômica existente e está irremediavelmente convertido  em  técnica (...)  20 ·. Ou seja, a evolução  cientifica e
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técnica não foi acompanhada por “uma evolução semelhante na consciência social e política” 21.
O avanço da técnica encontra o homem dividido entre dois extremos: o da recusa irracional da novidade e o de um impulso (também irracional) da racionalização de “todos os campos da vida” 22, anulando a liberdade. O que o filósofo diz é que a liberdade da investigação não pode ser desvinculada do exame do alcance ,implicações e repercussão de seus resultados. Citando a poluição do ar e das águas, a produção do lixo químico, de matérias sintéticas, Gadamer diz que é preciso que existam muitas
ciências que orientem a aplicação dos resultados obtidos pelo saber científico. O interesse teórico do conhecimento vem sendo subordinado, cada vez mais, à concepção de ciência como empreendimento atrelado a interesse políticos.
A ciência depende do político e o político precisa cada vez mais da informação científica; o círculo que assim se instala põe em primeiro plano a responsabilidade social do cientista. As ciências que abordam esses temas foram chamadas por Dilthey de “ciências do espírito”, e por outros autores, de “ciências humanas”. Explicitam um tipo de saber que atesta o homem por suas criações e o testemunha; saber esse que se caracteriza por uma prodigiosa diversidade e que possibilita entrever, na singularidade concreta, a especificidade do humano, em relação a outros seres vivos. Tal saber recorda que a finalidade da ação é a realização do humano, e que a civilização deve se orientar por esse objetivo, sob o risco de, em caso contrário, perder de vista a sua finalidade mesma.
No A razão na época das ciências23 de1976, dois textos vinculam-se ao tema da


sociedade técnica: “Acerca do filosófico nas ciências e do científico na filosofia”, conferência pronunciada em 1975 no Congresso Hegel que ocorreu em Stuttgart; e “O que é praxis? Condições da razão social”, artigo publicado em 1974 na revista Universitas24.
Recorrendo à tradição, Gadamer trata de explicitar a diferença entre a filosofia e


as ciências, mostrando que a filosofia enfoca a meditação sobre a totalidade do ser. Ao abordar o todo, contudo, a filosofia está próxima das ciências positivas. Para os gregos,
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diz Gadamer, na sua origem, filosofia e ciência constituíam uma unidade. Filosofia é todo saber teórico e ciência, o saber fabricador, “poetike e episteme o techne”, saber em vista da prática, de que o modelo exponencial era a arte médica25.
A filosofia, na sua origem, sem se confundir com a ciência, tem exigência de rigor e de justificação de suas afirmações. Daí o tema das relações filosofia-ciência- técnica ser considerada por Gadamer como o fio condutor da história do Ocidente, de seus primórdios até a sociedade contemporânea, na qual se dá o predomínio da razão instrumental. Perdura, contudo, em nosso tempo, a exigência de recuperação de uma unidade entre teoria e prática.
O pensador assinala o surgimento, na modernidade, de um novo conceito de ciência e de método, a partir de Galileu e Descartes. Contrariamente à perspectiva grega, segundo a qual a filosofia seria o fundamento das ciências e das técnicas, a partir da modernidade e filosofia precisa legitimar-se antes as ciências, tornando-se, no final do século XIX, mera crítica das ciências, apesar das advertências de Hegel e do romantismo alemão acerca da hegemonia do saber científico, que assim se torna insuperavelmente  contraditório em relação à filosofia, rompendo a busca pela unidade
da razão26.


Na tentativa de recuperação a plenitude do significado da filosofia na constituição do saber humano, o neokantismo e a fenomenologia, no século XX, procuraram refletir sobre os conceitos fundamentais dos diferentes campos de investigação. Hoje, diz Gadamer, a irredutibilidade – mas também a complementaridade
– entre a filosofia e ciência se evidencia quando a ciência, que tem pretensão de compreender, “fracassa (...); essa pretensão é [contudo] mantida pela filosofia, como sua tarefa propriamente dita” 27.
A ciência moderna, da qual somos herdeiros, possibilita o surgimento da civilização industrial, cuja característica é o poder “exercido pelos homens sobre a natureza e os demais homens”, “o automatismo crescente de todas as formas sociais da vida” e o avanço indefinido do apoderar-se, do apropriar-se do mundo e do outro28.
De que modo a antiga unidade entre filosofia ciência – técnica, existente nos primórdios da civilização grega, pode inspirar-nos hoje? Gadamer diz que na tradição
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helênica o homem é pensado como um ser inscrito no cosmos, tendo sua dignidade vinculada ao seu laço com a totalidade. Para os gregos, a teoria é a formulação do conhecimento que permite celebrar a presença dos deuses : “o velho sentido da teoria consiste na participação nos cerimoniais em honra dos deuses. O contemplar o processo divino não é [mera] comprovação de um estado de coisas ou a observação de um magnífico espetáculo, mas uma autêntica participação nos acontecimentos, um real estar presente (...). Por isso, a racionalidade do ser (...) não é primeiramente, uma nota distintiva da com consciência humana, mas do ser mesmo, de tal maneira que (...) a
razão humana tenha que ser pensada (...) como parte desta racionalidade” 29.


Ora, a práxis atual se apresenta como o oposto da teoria. Esta é vista, na sociedade contemporânea, como um saber instrumental que investiga e organiza os conhecimentos. Assim, a ciência, saber teórico, reduziu-se a um caminho para a conquista do não ainda investigado. A práxis resumiu-se na aplicação prática da ciência. Na ciência assim concebida dá-se o surgimento de uma concepção da técnica como realização de um ideal de transformação da natureza. A práxis se transforma em técnica. Esta é encarada como aplicação da ciência e tem como projeto a construção de um mundo artificial sobre o mundo da natureza, sujeito ás demandas do consumo.
Associando ciência, práxis e técnica, Gadamer mostra, na sociedade atual, que a tecnificação crescente da natureza, a imposição crescente de um mundo artificial sobre o mundo natural, em vez de produzir uma melhora nas condições da vida humana, tem desencadeado desencantamento, desmitologização, perda da liberdade do indivíduo e de sua atuação criadora.
A técnica desvinculou-se do serviço à vida e foi posta a serviço da rentabilidade econômica. O poder técnico “converte-se em poder social cada vez mais forte” 30 , passando do domínio da natureza para o domínio da vida social. A conformação técnica da sociedade favoreceu “a tecnificação da formação da opinião”, “a tutela da informação”, possibilitando “uma poderosa manipulação dos espíritos” 31 que põe em risco a democracia e faz surgir uma sociedade composta por massas apáticas, sem identidade, sujeitas a uma coação permanente. Tal modo de conceber a práxis faz decair a atividade criadora em mera técnica, entendida como repetição mecânica, provocando


[image: image]
	[bookmark: bookmark556]Id., ibid., p.23.

	[bookmark: bookmark557]Id., ibid, p.43.

	[bookmark: bookmark558]Id., ibid., p. 44.


o surgimento do que o filósofo chama de “desrazão social” 32: a sociedade transformada em organização administrativa e planejada, que torna cada homem um funcionário, vivendo para garantir o aparato, sem questionar sua finalidade.
Para os gregos, a teoria era “estar entregue a algo que em sua poderosa presença se oferece a todos em conjunto (...) não se reduz mediante a participação (...) mas ganha com a participação” 33. Para eles, a teoria está associada à ampliação do que é desejável por todos: a liberdade34. A lição dos gregos diz que a nossa concepção da relação entre filosofia e ciência tem que ser repensada sob a forma de um infindável diálogo, que
abarque a totalidade das criações culturais. Diz também que na sociedade contemporânea, a reflexão deverá expressar a busca da libertação dos entraves à verdadeira comunicação, à abertura ao que é comum a todos. Nascerá assim uma razão prática cuja finalidade é o reconhecimento dos bons objetivos, decisão em vista da realização do bem da vida homem.
Na nossa sociedade, a primazia da razão técnica, instrumental, fez com que a vida econômico-social provocasse a imposição do aumento de um “poder-fazer” que se caracterizou por uma possibilidade de intervenção sobre o homem e sobre a natureza e que “representa uma linha de morte”, de “temor”, “de agonia”, de “crise ecológica” 35. A crise ecológica é, em nossos dias, verdadeiro emblema dos limites da razão técnica, tornando  evidente seu risco: via que impossibilita a vida humana no planeta36.
A ausência de uma consciência comum, da solidariedade entre os povos, de uma vinculação recíproca de todos tanto na decadência quanto na possibilidade de superação dos desafios aponta, segundo Gadamer, para a exigência da reformulação da noção de práxis  na  direção  de  uma  sabedoria  prática,  uma  phronesis,  que  consiste  em
“comportar-se e atuar com solidariedade” 37.


Gadamer, ao meditar sobre a questão da técnica, evoca posições que recordam as de Jonas e Ricoeur38: a advertência quanto ao risco de uma ruptura entre saber teórico e sua aplicação prática, entre técnica e humanização. Evoca os riscos do saber construído sobre o modelo da experimentação quanto seus métodos são transpostos para o âmbito
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da compreensão do humano. Assinala a ameaça resultante da ciência e da técnica entregues a si mesmas e associadas a uma visão empresarial que busca resultados, precisão, subordinando o saber à produção econômica e à prática.
A anulação da liberdade que daí decorre aponta, segundo o filósofo, para a destruição do propriamente humano: invenção, vida criadora, decisões pessoais –- na era técnica planetária.
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