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RESUMO

O estudo sobre o campo da propriedade intelectual ¢ laborioso e
controverso,aindamaisquando provocaacaloradasdiscussoes nasdoutrinas
e jurisprudéncias sobre os limites juridicos das protecoes de direitos de
propriedade intelectual sobre a mesma criagao. Considerando as situacoes
que ocorrem interconexio de sistemas de propriedade intelectual, como
por exemplo, um produto que possui mais de uma protecio distinta seja
marca, desenho industrial ou direito autoral, o presente trabalho objetiva
analisar a possibilidade da sobreposi¢ao de protecoes. Assim, buscaremos
discutir as fungdes das protecoes do direito autoral e desenho industrial
e marca refletindo quando ocorrer interconexio dos sistemas hd ou nio
a sobreposi¢ao de direitos. Através do método dedutivo, foi analisada a
bibliografia especializada no assunto, percebeu-se que a discussio ocorre
em momentos distintos, da sobreposi¢ao e da interconexao. Portanto,
busca-se analisar tais fendmenos conjuntamente. Hd a necessidade de
observar a funcionalidade de cada protegao da propriedade intelectual
para que mesmo em casos de interconexdo de sistemas, nio ocorra
sobreposicao de direitos. Nao é dado ao criador eleger a forma protetiva
ap6s realizada a criacdo seja da marca, desenho industrial ou obra autoral.
O legislador nao intencionou a permissao a sobreposi¢ao de direitos. Os
precedentes tendem a vedar, pois se caracteriza como forma de burlar o
dominio publico, abuso do direito ou ato ilicito.

Palavras-chave: interconexio de sistemas; sobreposi¢io de protegoes;
direito autoral.

1 Doutoranda e mestre em Propriedade Intelectual e Inovagao pela Academia de Pés-Graduagao
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Pesquisadora do Grupo de Estudos de
DireitoAutoral e Industrial, GEDAI pela Universidade Federal do Parand (UFPR).
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INTRODUCAO

O estudo sobre o campo da propriedade intelectual é laborioso
e controverso, ainda mais quando provoca acaloradas discussoes nas
doutrinas e jurisprudéncias sobre os limites juridicos das protegoes de
direitos de propriedade intelectual sobre a mesma criagao.

Fontes (2012) nos alerta sobre a nogao de propriedade submetida
a sua fungio social e que os manuais nos ensinam que a nobre funcio
do direito é a de assegurar a coexisténcia pacifica do grupo humano e de
harmonizar a atividade dos membros da sociedade, para assim resultar
numa ordem social marcada por um equilibrio entre interesses opostos,
entre as tendéncias conservadoras e novas, entre autoridade e liberdade.

No ambito da propriedade intelectual podem ser conferidos
significados mltiplos a expressao “sobreposi¢ao”. Para efeito do presente
artigo, vamos esclarecer através de Medeiros (2017) que sobrepor direitos
de propriedade intelectual significa proteger uma mesma matéria ou
objeto de um bem intelectual por diversos titulos diferentes de propriedade
intelectual, isto é, sob uma mesma manifestagao ou fun¢io de um bem
incide mais de um monopélio legal.

Considerando as situagdes que ocorrem interconexao de sistemas de
propriedade intelectual, como por exemplo, um produto que possui mais
de uma protegao distinta seja marca, desenho industrial ou direito autoral,
o presente trabalho objetiva analisar a possibilidade da sobreposicio
de protegoes. Assim, buscaremos discutir as fungoes das protecoes do
direito autoral e desenho industrial e marca refletindo quando ocorrer
interconexao dos sistemas hd ou nao a sobreposi¢ao de direitos.

Ocorre que inexiste discussio no Brasil e inexiste previsio legal
sobre as interconexdes, conforme discorre o ilustre Denis Borges Barbosa

(2013, p. 05):

Uma série de sistemas juridicos incorporaram as normas de prote-
¢ao de ativos de propriedade intelectual, regras que excepcionam
a exclusividade resultante da prote¢io, de jeito que nao obstante
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a tutela do ornamento persista valida e eficaz, ela nio possa ser
usada como impedimento para interconectar sistemas. Ou seja,
os poderes da exclusividade sao inoponiveis a esse tipo de uso
especifico.

Ao tratar de desenho industrial, ele continua a ressaltar a questao:

No diploma legislativo brasileiro hd a previsio de que o direito
exclusivo nao pode impedir a interconexao de sistemas, quando se mostrar
razodvel do ponto de vista juridico e eficiente na perspectiva econdmica.
Mas no capitulo préprio da norma de desenhos industriais nao hd uma
previsao especifica. (BARBOSA, 2013, p.05).

Através do método dedutivo, foianalisadaabibliografia especializada
no assunto, percebeu-se que a discussdo ocorre em momentos distintos,
da sobreposi¢io e da interconexdo. Portanto, busca-se analisar tais
fendmenos conjuntamente.
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DESENVOLVIMENTO

Iniciamos a discussio caracterizando cada um dos ativos e

relacionando suas funcionalidades. A Lei dos Direitos Autorais (LDA)
n° 9610 de 19 de fevereiro de 1998, no Titulo II das obras intelectuais,
capitulo I, das obras protegidas, no Artigo 7 estd previsto que obras sao

protegidas por direito autoral:

Sao obras intelectuais protegidas as criagoes do espirito, expressas

por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangivel ou intangivel,

conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
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I. os textos de obras literdrias, artisticas ou cientificas;

II. as conferéncias, alocucoes, sermoes e outras obras da mesma
natureza;

I11. as obras dramdticas e dramdtico-musicais;

IV. as obras coreogréﬁcas e pantomimicas, cuja execugao cénica se
fixe por escrito ou por outra qualquer forma;

V. as composi¢oes musicais, tenham ou nio letra;

VI.as obras audiovisuais, sonorizadas ou nao, inclusive as
cinematogréficas;

VIL as obras fotograficas e as produzidas por qualquer processo
andlogo ao da fotografia;

VIII. as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia
e arte cinética;

IX. as ilustragoes, cartas geogrificas e outras obras da mesma
natureza;

X. os projetos, esbogos e obras pldsticas concernentes a geografia,
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e
ciéncia;

XI. as adaptagées, tradugbes e outras transformacoes de obras
originais, apresentadas como criagao intelectual nova;

XIIL os programas de computador;

XI1II. as coletdneas ou compilagoes, antologias, enciclopédias,
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diciondrios, bases de dados e outras obras, que, por sua selecio,
organizagao ou disposi¢io de seu contetdo, constituam uma
criagao intelectual.

No artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial n° 9279/96 (LPI)
encontramos uma breve defini¢ao de marcas como dispoe: “ Sao suscetiveis
de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis,
nao compreendidos nas proibicoes legais.” A respeito da conceituagao de
marcas e suas respectivas funcoes Barbosa, (2007,p.9) dispoe que:

O registro de marcas resulta na apropriagdo de uma expressio ou
simbolo visual, extraindo do universo das potencialidades semio-

légicas um determinado complexo significativo, cujo uso torna-se
exclusivo ao titular para determinados contextos.

J& Faria (19006, p.74) ressalta a fungao marcdria como um diferencial
que atesta a proveniéncia daquele produto ou servigo:

Assignalar mercadorias ou productos especiais [para] caracterizd-
-las por meio de um signal distincto, que possa fazer diferencid-las
entre outras da mesma especie, atestando ao consumidor a respec-
tiva origem ou proveniéncia.

Sobre a fungio de distintividade das marcas, Miranda (1983, p.07)
ressalta sobre a importancia do sinal distintivo como caracteristica principal:
A marca tem de distinguir. Se nio distingue, nio ¢é sinal dis-

tintivo (...) A distin¢ao da marca hd de ser em relagio as marcas

registradas ou em uso, e em si-mesma; porque hd marcas a que

falta qualquer elemento caracteristico, marcas que sio vulgarida-
des notdrias.

Barbosa (2007, p.03) complementa que a marca evidencia
interesses jurl’dicos, amplia os consumidores através da comunicagio e
memorizagao, contribuindo em grande parte para o sucesso comercial:

Os signos distintivos nio sio tidos pela doutrina como nomes
mdgicos 4 toa. Tais bens tangenciam interesses juridicamente rele-
vantes, facilitam o aspecto comunicacional , atraem consumido-

res, permitem a memorizagio de experiéncias, e, dependendo do
trifego econdmico e éxito empresarial envolvido, podem compor

um dos ativos mais relevantes do aviamento.
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No art. 95 da LPI encontramos a defini¢ao de desenho industrial, o

qual leva em consideragao as caracteristicas do produto, sua configuracio

externa, contorno, aparéncia e visibilidade exterior. Sendo necessdrio ser

novo e possuir cardter singular:

LPL: Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma pléstica
ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas
e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando
resultado visual novo e original na sua configuragio externa e que

possa servir de tipo de fabricagio industrial.

Sobre a discussao entre a abrangéncia do desenho industrial e

do design, Silveira (2012, p. 11-26) esclarece que o desenho industrial é

apenas uma parte do que pode estar contido no design :

Design é mais abrangente que desenho industrial, nio se imitan-
do a formas de produtos industriais, mas a arte aplicada, ao arte-
sanato, mobilidrio, moda, marketing e, até, branding (...) Ao lado
de suas aptidées no campo da técnica, o homem desenvolveu,
concomitantemente, o seu sentimento estético. Pode-se dizer que
a arte nio é senio uma resultante natural do organismo humano,
que ¢ constituido de modo a experimentar um prazer singular em
certas combinacées de formas, de linhas, de cores, de movimen-
tos, de sons, de ritmos, de imagens.

Silveira (2012, p. 70) define desenho industrial, e ressalta a

importincia de nio se proteger a forma técnica, visto que estaria abarcada

pela protegao de patente de modelo de utilidade:

(...) Os modelos e desenhos industriais, na forma do Cédigo da
Propriedade Industrial(...), se reduzem a objetos de cardter me-
ramente ornamental, objetos de gosto, como se dizia no passado.
(...) Tal forma, entretanto, deve achar-se desvinculada da fungao
técnica, isto é, nao pode consistir em forma necessaria para que o
produto preencha a sua finalidade, hipétese em que seria o caso

de um modelo de utilidade.

Em julgado proferido pelo TRE-2 (2009) encontramos a discussao

que abrange as diferencas entre desenho industrial e modelo de utilidade:
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Pode consistir o desenho em elementos tridimensionais, como a
forma ou a textura de um objeto, ou bidimensionais, como os
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motivos, as linhas ou a cor. E, portanto, o design que torna o
produto atraente esteticamente, acrescentando-lhe poder de se-
dugio, o que resulta em maior valor comercial ao produto” (...)
“interessante notar que o que diferencia o desenho industrial do
modelo de utilidade é que naquele a nova forma é meramente
ornamental, enquanto no segundo a forma ¢ utilitdria.

Sobre o grau inovativo que deve conter o desenho industrial passivel
de protecao, houve entendimento do TRF-2 (2013) no seguinte sentido :

A aquisicio de direitos sob a prote¢io de desenho industrial nio
pode advir de meras alteracoes / modificacoes de um produto em
suas formas j4 inseridas no estado da técnica, mas sim, decorrer
de um determinado grau de inventividade estética capaz de con-
ferir visual inovador ao objeto, quando comparada a produtos
similares.

A respeito da fun¢io estética do desenho industrial, houve
entendimento por desembargadores do TRF-2 (2009b) que a forma do
produto ¢ de relevante importincia no meio comercial, portanto esta
protegao deve ser bem observada :

Fécil é compreender que desenho industrial, portanto, estd re-
lacionado ao apelo “estético” que o objeto representa junto ao
consumidor, e esse aspecto estético ¢ utilizado para evocar no con-
sumidor questoes de natureza até subconscientes ou inconscientes
mesmo, ou seja, faz travar um “didlogo” com esse consumidor,
suscitando-lhe reagoes de diversas ordens psicoemocionais. A for-
ma como o objeto se comunica com o consumidor, esse didlogo é
que vai ser decisivo a que o consumidor decida levar aquele objeto
para casa ou deixd-lo na prateleira do estabelecimento comercial

- sobretudo se o produto nao reclamar outras consideragoes de
ordem técnico-funcional preponderantes.

Todos os direitos de exclusividade advindos da propriedade
intelectual laboram com o sinalagma entre o contributo minimo de um
sujeito, e a percepgao da tutela Estatal. Direito Autoral: protegao pressupoe
originalidade, cria¢oes do espirito; desenho industrial: pressupde novidade
e originalidade; marca: pressupoe distintividade.

Abaixo um quadro elaborado pelo respeitdvel jurista Dr. Pedro
Marcos Nunes Barbosa, no qual compara as caracteristicas dos trés
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sistemas em questdo, quanto ao sistema atributivo, prazo patrimonial,
prazo existencial, fungio, incidéncia, relevincia da novidade objetiva e
obrigagio de resultado:

Caracteristicas Desenhos Direitos Autorais
Industriais
Sim Ndo

Burocracia do Sim
Sistema Atributivo
Prazo Patrimonial ~ Sim/Prorrogdvel/ 10 Sim/Prorrogével/At ~ Sim/Improrrogavel/
anos é25anos 70 anos p.m.
Prazo existencial Nao observado Nao observado Nao
como regra/Ndo.  como regra/Nao
Fito Comunicacional Ornamental com Puramente Estética
parcela utilitéria
Incidéncia Nomes, Figuras, Cores, desenhos Criagbes subjetivas
Teor Misto com emprego sobre as
pragmatico, linhas  transformagdes
humanas.
Relevdncia da Ndo Sim Ndo
Novidade objetiva
Qbrigagdo de Sim Sim Sim
resultado

Fonte: Elaborado por Pedro Marcos Nunes Barbosa em 2018, aula da ABAP]I,

Rio de Janeiro.

Da sobreposicao de direitos

Conforme bem abordado por Medeiros (2017), em sua tese de
doutorado, o escopo de protegio de direitos de propriedade intelectual
se aproxima, fazendo-se necessdrio uma observincia de cada aspecto de
funcionalidade de cada sistema, afim de evitar eventuais sobreposicoes.
Porém, se houver, estas serdo excecoes, devendo ser cada qual considerada
individualmente:

Observa-se que, cada vez mais, o escopo de protegio de um di-
reito encontra-se muito préximo do escopo de protecio de um
outro direito, tornando complexa a interface entre eles, o que de-
safia a concepgio tradicionalista da propriedade intelectual e o

equilibrio existente no sistema. Dentre as consequéncias diretas
desse fendmeno encontra-se a sobreposi¢io de direitos de pro-
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priedade intelectual, problema que ultrapassa a simples questio
de categorizar determinado objeto de um bem intelectual num
regime especifico de protecio.

(...) A expressdo matéria ou objeto significa a manifestacio que ird
atrair a protecdo, que nao se confunde com a matéria no tocante &
intangibilidade do bem - a fun¢do ou a matéria pertinente 4 qual a
protecio por um direito de propriedade intelectual é atrelada - ou
com o produto ou objeto econdmico singular que serd comercia-
lizado. Se um objeto possui diversas manifestagoes e cada uma
delas atrair um tipo diverso de direito de propriedade intelectual,
nio existe sobreposi¢io. No entanto, se uma Unica manifestagio
de um objeto atrair direitos de propriedade intelectual diversos
hd sobreposicio.

(..)E necessério dispor que a sobreposicio como tal é a excegio
no sistema. A regra universalmente aceita é a de que podem exis-
tir protegdes concorrentes, em que varios direitos de propriedade
intelectual coexistam num mesmo produto. Isso porque, os di-
ferentes regimes podem assumir como objetos aspectos distintos
do produto.

(...) Nada impede que um mesmo bem tangivel seja formado por
diversas criagoes intangiveis, que, por sua vez, podem ser protegi-
das por toda sorte de direitos de propriedade intelectual. Nessa si-
tuagdo, cada criacdo intelectual corresponde a um tipo individual
do sistema de propriedade intelectual.

Percebemos que o intuito legislativo é proibitivo de sobreposicao
de marcas, conforme encontramos no artigo 124 da LPI, inciso VII, o
empecilho ao registro de: “sinal ou expressao empregada apenas como
meio de propaganda’. Essa proibicio legal tem dois principais aspectos:
impedir a sobreposicao de tutela e nao desviar o foco do objeto marcirio.

Nos incisos seguintes encontramos outras vedagoes, tais como dispoe
o inciso VIII: “cores e suas denominagoes, salvo se dispostas ou combinadas
de modo peculiar e distintivo”. Jd o inciso XVII, proibe de ser protegivel
como marca “obra literdria, artistica ou cientifica, assim como os titulos
que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar
confusio ou associa¢io, salvo com consentimento do autor ou titular ”.
Tal impedimento também evita que terceiros se usufruam de labor alheio.
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J4 o inciso XX do art. 124, proibe a dualidade de marcas de um
s6 titular para o mesmo produto ou servico “ salvo quando, no caso de
marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva
”. O inciso XXII, proibe a prote¢ao por marcas do objeto que estiver
protegido por registro de desenho industrial de terceiro. A propriedade
industrial nao visa a sobreposicio de tutela. Especialmente para as marcas
tridimencionais, tal violagdao pode ocorrer.

Sobre as protegoes abrangidas pelo direito autoral e a propriedade
intelectual, discorre Cerqueira ( 2012, p. 37.) sobre os aspectos a serem
considerados em cada tipo de prote¢io. Entende o autor que nio sio
confundiveis entre si, apenas possuem certa afinidade pelo fato de se
tratarem de criagoes de cunho artistico:

As obras literdrias e cientificas, as composigoes musicais, coreo-
gréficas ou teatrais, bem como as de arquitetura, por exemplo, sio
inconfundiveis, sob tal aspecto, com as invencoes e os desenhos
e modelos industriais. Apenas entre as obras de arte pldstica e
os desenhos e modelos industriais hd certa afinidade, resultante
do cunho artistico destas criacoes e do fato de se caracterizarem,
também, como criagoes de forma. Daf entenderem alguns autores
que, entre a propriedade literdria, cientifica e artistica e a proprie-
dade industrial, existe como que uma zona grigia, onde elas se
fundem. Sem duvida, parece haver entre a propriedade artistica e
a propriedade industrial uma zona intermedidria, onde se situam
as criagdes que participam, ao mesmo tempo, da natureza das
obras de arte e dos caracteristicos das produgées industriais, como
se d4 com os desenhos e modelos industriais, nio se podendo
saber, como dizem alguns escritores, onde finda a arte e comega
a indstria.

Ja Silveira (2012, p. 19) aborda sobre a “zona gris” existente entre

as protegoes dos direitos intelectuais e autorais no que diz respeito a
criagdes que se enquadram em ambas categorais:

A dicotomia entre os direitos de Propriedade Industrial e os Di-

reitos de Autor, os primeiros tradicionalmente enquadrados como

ramo do Direito Comercial e os segundos como disciplina do

Direito Civil, traz ao jurista motivo de perplexidade ao se de-
frontar com certas criagoes que parecem querer fugir do rigido
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enquadramento, vacilando seu campo de incidéncia e sugerindo
a existéncia de uma terceira categoria de direitos que comporiam
uma zona gris de prote¢io a criagoes que alcangam de forma am-
bivalente, tanto a forma quanto a funcio.

Forgioni (2010, p.342) reforca a ideia da sobreposigdo ser tratada
como exce¢do tendo em vista a direito a livre concorréncia, de forma a

evitar o aumento de monopdlios de forma injustificvel:

Exatamente porque constituem “garantia de monopdlios”, res-
tringindo a livre-iniciativa, os direitos de propriedade industrial
devem ser encarados como exce¢do. A interpretagio que a eles se
dd serd restritiva e nio extensiva. E mais: o direito da propriedade
intelectual (e as exclusividades por ele garantidas) deve ser inter-
pretado em consonéncia com direito concorrencial.

A respeito da sobreposi¢io Vs. ato juridico em sentido estrito:
especialidade das tutelas, Barbosa (2011, p. 50-51) entende haver uma

divisao constitucional entre as tutelas por haver interesses juridicos distintos:

H4 uma reparti¢io constitucional de protecoes de Propriedade
Intelectual que separa, segundo diferentes balanceamentos de in-
teresse juridicos, os objetos funcionais e os indices de origem, para
lhes atribuir tipos diferentes de direitos de exclusividade. Assim,
em principio nunca um objeto funcional serd protegido como
marca. Com efeito, a Constitui¢io de 1988 prové uma solugio de
equilibrio para cada falha de mercado especifica: direitos de exclu-
siva tempordrios, em certos casos (patentes, direitos autorais); di-
reitos sem prazo, em outros casos (marcas) (...) Alvitra-se, assim a
aplicabilidade ao caso do chamado “principio da especialidade das
protecoes”. Tal principio poderia ser assim expresso: Cada direito
de propriedade intelectual terd a prote¢io adequada a seu de-
senho constitucional e ao equilibrio ponderado dos interesses
aplicdveis, respeitado a regra de que s6 se pode apropriar o
que néo estd no dominio comum.(grifo nosso)

Da interconexao de direitos

Sobre a interconexio de direitos, mais especificamente sobre
as interconexdes envolvendo desenhos industriais (DI), o advogado e
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professor Carlos Devesa (2014, p. 289)* discorre sobre as formas dos
produtos que sio protedigos por DI, as quais nio podem impedir a
comercializacao de produtos que sejam adaptdveis a elas:
A exclusio do registro de desenho industrial de interconexées
nem as caracteristicas de aparéncia de um produto que deve
necessariamente ser reproduzido, em sua forma e dimensoes
preciso, para permitir a interconexdo de objetos, embora essa
forma e dimensoes exatas ser arbitrdria.
A este respeito, o Art. 8.2 do RDMC dispoe: “Nao pode ser
reconhecido um desenho comunitdrio nas caracteristicas
de aparéncia de um produto que devem necessariamente ser

2 A referida citagio foi traduzida pela autora. A citagao original é
“EL DISENO DE INTERCONEXIONES

1. La exclusion registral del diserio de interconexiones:

Tampoco pueden registrarse como modelos las caracteristicas de apariencia de um
producto que tengan que ser necesariamente reproducidas, en su formay dimensiones
exactas, para permitir la interconexién de objetos, aunque esa forma y dimensiones
exactas sean arbitrarias.

A este respecto, el Art. 8.2 del RDMC dispone: “No podrd reconocerse un dibujo o
modelo comunitario en las caracteristicas de apariencia de un producto que hayan
de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas a fin de que el
producto en el que el dibujo o modelo se incorpore o se aplique pueda ser conectado
mecdnicamente a un producto colocado en el interior o alrededor de un producto
adosado a otro producto, de manera que cada uno de ellos pueda desempefiar su
funcién”.

La finalidad de este precepto se plasma en la Exposicion de Motivos del RDMC:
preservar la interoperabilidad de productos de diferentes fabricantes. De esta manera
se evita que un empresario ostente un monopolio sobre el producto, al que pretende
incorporar el disefio, fomentdndose la libre competencia.

La propia Comisién Europea ha reconocido que para garantizar la interoperabilidad
y la competencia en el mercado de los repuestos de una amplia gama de articulos
domésticos, articulos de motor, bienes de consumo electrénicos, etc., no se
puede extender la proteccién de aquellas caracteristicas del disefio, cuya forma y
dimensiones exactas tienen que reproducirse obligatoriamente para hacer posible la
integracion de la pieza en el producto complejo, al que va destinada.

Evidentemente, las restantes caracteristicas de las piezas del modelo en las que el autor
del mismo pueda expresarse libremente, podrian gozar de proteccion si cumplen los
correspondientes requisitos.”
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reproduzidos em sua forma e dimensdes exatas para que o
produto no qual o design ¢ incorporado ou aplicado pode ser
conectado mecanicamente a um produto colocado dentro ou
ao redor de um produto para outro produto, para que cada um
deles possa desempenhar o seu papel “.
O objetivo deste preceito é expresso na Declaracio de Motivos
do RDMC: preservar a interoperabilidade de produtos de
diferentes fabricantes. Desta maneira impede um empresdrio
de ter o monopdlio do produto, que ele pretende incorporar o
design, promovendo a livre concorréncia.
A prépria Comissao Europeia reconheceu que, para garantir
a interoperabilidade e concorréncia no mercado de pés-venda
de uma vasta gama de utensilios domésticos, artigos de motor,
bens de consumo eletrdnicos, etc., a protecio nio pode ser
estendida dessas caracteristicas do desenho, cuja forma e e
dimensoes exatas devem ser reproduzido obrigatoriamente para
possibilitar a integracio da pega no produto complexo, ao qual
estd destinado.

ObViaante, as caracteristicas remanescentes das partes do mo-

delo em que o autor pode expressar-se livremente, pode gozar de
protecgio se cumprir o requisitos correspondentes.

Barbosa (2013) explica como o direito brasileiro protege as criagdes

ornamentais de produtos, pontuando as exigéncias para que as partes de

um produto sejam suscetiveis de protegao por desenho industrial:

1.

sempre que tal produto seja composto de multiplos componentes
substituiveis, que possam ser desmontados e remontados;
provavelmente tal férmula compreenderd a exigéncia de que
as partes sejam fabricadas separadamente, mas valeria acrescer
que as partes sejam disponiveis ao publico separadamente.
Cabe exigir ainda

que cada parte desempenhe uma fungio visivel (dai,
ornamental ou potencialmente ornamental) quando
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remontada no produto complexo;

4. E que, cada uma de tais partes satisfaga, por si s6, todos os

requisitos legais para protecao separada.

Considerando todas as exigéncias levantadas para cada protecio,
nos cabe refletir se nos casos de interconexao, ou seja, quando um produto
estd protegido por mais de um ativo de propriedade intelectual, ou por
um mesmo ativo de titularidade distinta, é possivel haver sobreposi¢ao de
direitos?

Ainda, para reflexao, ¢ possivel por exemplo, um produto que seja
protegido por marca tridimencional, desenho industrial e direito autoral?
Expirada a menor protecio, o titular poderia fazer o uso das protegoes
mais abrangentes afim de seguir com seu monopdlio sobre aquela forma?

A nosso ver, a sobreposi¢io nido merece prosperar em casos de
interconexao. Como discutido na sec¢io anterior, a sobreposi¢io ¢é a
excegdo, porém, quando ocorre a interconexdo, exemplo, pegas de um
produto que sdo protegidas por titulares distintos, aquele que obteve sua
protegdo expirada, nio pode fazer o uso de uma prote¢io maior, que
venha a se sobrepor sob a proteao do concorrente, pois assim, estaria
abrindo a possibilidade para abuso do direito.

Essa discussio é relevante pelo fato de que um produto pode conter
pecas que sao protegidas individualmente, se o detentor da titularidade
for o mesmo, pode acontecer de uma situagio assim criar uma espécie
de monopdlio. Porém, no caso de titularidade distinta, uma protegio
maior poderia ser uma alternativa para aquele dententor da protecio
expirada. Por isso, em casos de interconexao de sistemas, deve-se observar
atentamente qual o limite de cada protecio.

Com rela¢o a situa¢ao de um mesmo produto ser protegivel por
marca tridimensional e desenho industrial, deve-se considerar a finalidade
de cada protegao. Visto que enquanto a finalidade do primeiro é garantir
a distintividade sobre aquele produto cuja forma deva ser nao funcional, o
objetivo da segunda protegio é proteger a forma pldstica e ornamental do
objeto. Porém, como a marca tridimencional pode ser renovada quantas
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vezes o titular desejar, enquanto o desenho industrial tem sua protegao
limitada no tempo, a marca vem a ser a mais utilizada em situacoes que
pode-se pedir ambas prote¢oes para um mesmo produto.

Sobre esta questao envolvendo marca e desenho industrial e o prazo
de vigéncia de ambas, explicita Barbosa (20006, p, 296):

Quanto 2 identificagio entre o objeto de desenho industrial ¢ o
de marca, tem-se uma objecdo constitucional. O sistema de pro-
tecao aos desenhos industriais, como visto no capitulo dedicado
as patentes, estd sujeito ao cAnone constitucional da temporarie-
dade. Nao se vé como conciliar a perenidade do objeto marcdrio
e a temporariedade do objeto de desenho industrial, quando sao
ambos a mesma coisa. Assim, impossivel a proteio por marca da
forma, ainda que nio necessdria, comum ou vulgar do produto
ou de acondicionamento, ou ainda que possa ser dissociada de
efeito técnico.

A respeito da discussdo entre as protegoes de direito autoral e
marca, por exemplo, Barbosa (2006, p.294) esclarece que nao pode haver
confusao entre ambas, pois nao pode haver duas protecoes incidentes sob
um mesmo objeto, ou seja, neste caso ndo podemos falar em interconexio,
no maximo haveria uma sobreposi¢ao em alguns casos:

E de se entender que a protegio ao direito autoral pode-se somar 4
do direito de propriedade industrial; mas niao podem conflitar uma
e outra, que a légica repele a coexisténcia de duas exclusividades
excludentes sobre o mesmo objeto. Nao pode integrar marca um
desenho artistico, um nome, personagem ou texto de terceiros,
salvo autorizagao, desde que haja possibilidade de protegao por
direito autora. Tal irregistrabilidade tem de ser tratada, porém,
de forma restritiva, ao menos na instincia administrativa, sé se
curvando a autoridade a evidéncia insofismdvel de direito exclu-
sivo da autoria; o registro da obra na foram da lei autoral nio ¢é
elemento conclusivo de existéncia ou titularidade do direito.

Ou seja, em situagoes que podem ocorrer a aplicagio simultinea
das normas que regem o direito da propriedade industrial e o direito
autoral, a aplica¢do de um direito acaba por excluir o outro, e ainda,
ao se considerar as finalidades e consequéncias das protecoes, pode-se
ocorrer conflitos entre direitos morais do autor, por exemplo, e os direitos
patrimoniais do responsével legal da empresa que comercializa o produto
ou servigo assinalado pela marca em litigio.
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CONCLUSAO

H4 a necessidade de observar a funcionalidade de cada protecio
da propriedade intelectual para que mesmo em casos de interconexio de
sistemas, nao ocorra sobreposicio de direitos.

Nao ¢ dado ao criador eleger a forma protetiva apds realizada a
criagdo seja da marca, desenho industrial ou obra autoral. O legislador
nao intencionou a permissdo a sobreposicao de direitos. Os precedentes
tendem a vedar, pois se caracteriza como forma de burlar o dominio
publico, abuso do direito ou ato ilicito.

Casos em que hd a interconexio dos sistemas, deve se analisar as
funcionalidades separadamente. Percebe-se que necessita de mais estudo
na drea a fim de consolidar entendimento sobre as questoes levantadas.
Por ora concluimos e reconhecemos a complementariedade da atuagao do
direito concorrencial aos direitos de PI, nio compartilhamos da ideia de
que um deva ser soberano ao outro.

E fundamental a composigio destes direitos no cendrio econémico
atual por entender que os interesses tutelados pelo direito da concorréncia
sio compativeis com os objetivos do sistema de protegao a propriedade
intelectual. Percebemos insuficiéncia doutrindria na seara da propriedade
intelectual e diversas lacunas normativas devem ser supridas pelo regime
juridico comum, derivado do Direito Civil.

O sistema constitucional nao prevé o elemento subjetivo da
propriedade, entao, o elemento essencial ao cumprimento da fungao
social serd o uso considerdvel do elemento em questio que se busca
proteger. Cada sistema de propriedade intelectual possui requisitos e
funcoes préprias., distintas entre si.

A revolugao cientifica trouxe novos padroes, visdes e concepgoes
para a economia, a cultura e o direito. E uma tarefa 4rdua regular uma
realidade dinimica, em constante mutagao, porque as novas realizagoes
tecnoldgicas, ao criarem oportunidades para novos agentes, representam
também ameaca aos velhos modelos de negécio. Assim, experimenta-se
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no campo da regulagao, inclusive da propriedade intelectual, uma luta
para manutengao dos padroes jd consolidados, que se relacionam, em sua
maioria, com os avangos do periodo industrial.

A propriedade intelectual recai sobre uma propriedade privada
tempordria, garantida pelo Estado, para aquele que cria uma obra técnica
ou estética, de modo que possa usufruir exclusivamente de tal obra durante
o prazo de protegao, desde que respeite determinados balizamentos legais.

A propriedade intelectual estrutura-se como um direito de
propriedade: é um direito que pode ser imposto contra todos, que
consiste em usar, gozar e dispor da coisa e incide sobre um bem. Porém,
sobressaem-se as carateristicas de imaterialidade e temporalidade dessa
propriedade, cuja consequéncia é uma relagio de posse diferente da
propriedade fisica e muito mais limitada por uma funcao.

O ato de criagio em si jd é um pressuposto da propriedade,
porém as tentativas de explorar economicamente um bem imaterial fora
do pensamento proprietdrio ¢ ineficiente, j4 que economicamente, a
propriedade intelectual ¢ justificada para corrigir essa falha de mercado e
recuperar os custos de criacdo.

Osdireitosrelativosapropriedadeintelectual, somente permanecerao
enquanto ampliar o bem-estar da popula¢io, impulsionando a criatividade
e inovagdo tecnoldgica, proporcionado pela possibilidade que o criador
ter de retorno dos custos do investimento quando do gozo dos direitos
que ¢ titular.

Criagdo, criador, propriedade intelectual, bem-estar social,
usudrios/sociedade, numa perspectiva utilitarista e econdémica de
propriedade intelectual carecem de estudos numa visio pluralista e de
interesse coletivo do direito concorrencial.
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