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RESUMO

Trata-se de andlise do caso Star Athletica vs, Varsity Brands, julgado nos
Estados Unidos, que versa sobre a protecio de direitos autorais a obras de
arte aplicadas. A decisdo elaborou um teste para se verificar a possibilidade
dessa protecao. Apés andlise da origem dos diferentes sistemas de direitos
autorias — copyright e droit dauteur — e uma breve exposigao sobre a
existéncia de um direito autoral quase universal, passou-se a analisar os
direitos autorais em sua base constitucional (CF/88), bem como o seu
tratamento como direitos fundamentais, para, ao final, demonstrar-se
a possibilidade de aplicagao dessa decisao Norte-Americana aos casos
brasileiros.

Palavras-chave: Direitos autorais. Internacionalizagio. Direitos
Fundamentais.

Sumirio: 1 O caso Star Athletica, L.L.C v. Varsity Brands, Inc., et al. 2
copyright e droit d auteur: uma protegao quase universal 3 A possibilidade
de aplicagao do Separability Test no Brasil 4 Conclusao
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Universities. Bolsista integral CNPgq.
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INTRODUCAO

O presente trabalho visa comentar a decisao Norte-Americana
n. 15-866, conhecida por Star Athletica vs. Varsity Brands, que
aborda a possibilidade de prote¢ao por direitos autorais (copyright) de
design aplicado em vestuario. Para tanto, no ponto um discorrer-se-a
sobre o caso, explicando-se os fundamentos da decisdo, o requisito
da separabilidade e o julgamento em si, que gerou um teste para
verificagdo quanto a possibilidade da prote¢do por direitos autorais,
no intuito de uniformizar a jurisprudéncia Norte-Americana. No ponto
dois, optou-se por abordar o contexto historico em que foram criados
os dois sistemas de direitos autorais — copyright e droit d ’auteur — com
objetivo de demonstrar a sua origem comum ¢ o caminho que se esta
seguindo em direcao a uma protecao universal dos direitos autorais.
No ponto trés, abordar-se-4 a prote¢do constitucional conferida
aos direitos autorais e, de forma breve, a sua posi¢ao como direito
fundamental, para entdo se demonstrar a possibilidade de aplicagdo da
referida decisao Norte-Americana pelos Tribunais brasileiros.

1. O caso Star Athletica, L.L.C v. Varsity Brands, Inc.

Varsity Brands, Inc., Varsity Spirit Corporation, and Varsity Spirit Fashions & Supplies,
Inc., (Varsity Brans et al) empresas de criagao, elaboragio e venda de uniformes
de lideres de torcidas, ingressaram com ac¢do judicial em face de Star Athletica,
alegando violagio de direitos autorais sobre os designs registrados sob os niimeros
2994, 2998, 074, 078, ¢ 08152. A Corte Distrital de Tennessee (Memphis)3, julgou
antecipadamente a lide, entendendo que os designs serviam a funcao atil ou utilitdria
de identificar roupas como sendo uniformes de lideres de torcidas, e, portanto, nio
poderiam, conceitualmente ou fisicamente, serem separados dos uniformes, nio
sendo protegiveis por direitos autorais (copyright).

Ap6s a interposigao de recurso, a US Court of Appeals of the Sixth

Circuit reverteu a decisiao. Concluiu que aarte gréﬁca em questao poderia

2 Supreme Court of the United States. Decisao n°. 15-866. Relator: Justice Thomas.
Disponivel em: https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-866_0971.pdf
Acessado em: 23 jun. 2018.

3 Corte Distrital de Tennesse. N°. 2:10-cv-02508
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ser identificada separadamente e era capaz de existir independentemente
dos uniformes, nos termos do 17 USC §101%. Afirmaram, ainda, que
os designs poderiam existir independentemente porque poderiam ser
incorporados na superficie de diferentes roupas ou pendurados na parede
como arte.

O caso foi arguido na Suprema Corte Americana, através do instituto
do Certiorari’, em 31/10/2016, tombado sob o n°15-866, julgado em
22/03/2017. Segundo a Suprema Corte, o certiorari foi concedido no
intuito de resolver as divergéncias generalizadas sobre o préprio teste
para implementacio dos requisitos de “identificagio-separada” (separate-
identification) e de “existéncia-independente” (independente-existence)

previsto no §101. Segundo o §101 do titulo 17 do USC:

“obras pictdricas, graficas e esculturais incluem obras bidimensio-
nais e tridimensionais de arte (...). (...) o desenho de um artigo
ttil, como definido nesta secao, deve ser considerado um trabalho
pictérico, gréfico ou escultural somente se, e somente até o ponto
em que, tal desenho incorpore caracteristicas pictéricas, graficas
ou esculturais que possam ser identificadas separadamente de, e
sdo capazes de existir independentemente dos aspectos utilitd-
rios do artigo” (grifo préprio)
Primeiramente, foi abordada a necessidade de verificagio da andlise
da separabilidade do design. Varsity Brands et al defenderam uma tese

de que caracteristicas artisticas bidimensionais na superficie de artigos

4 “Pictorial, graphic, and sculptural works” include two-dimensional and three-
dimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art
reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings,
including architectural plans. Such works shall include works of artistic craftsmanship
insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned;
the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a
pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such
design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified
separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects
of the article.” (grifo préprio)

5  “Recurso que cabe junto aos tribunais superiores contra uma decisao que viola a
Constitui¢ao ou lei federal, hoje praticamente restrito & Suprema Corte americana,
que, apds analisar a argumentagio de relevincia de questio federal, decide, sem
fundamentacio, se aceita ou nao avocar a si o processo para confirmar ou revogar
a sentenga recorrida; Pedido de avocagio do processo.” MELLO, Maria Chaves de.
Diciondrio Juridico portugés-inglés — inglés-portugués. 92 edigio. Rio de Janeiro:
Forence; Sao Paulo: Método, 2009, p.629.
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Uteis seriam inerentemente separdveis, focando a argumenta¢ao na
diferenciacio entre designs em artigos tteis e designs de artigos uteis.
Essa teoria foi afastada pela Suprema Corte, que afirmou que a anélise da
separabilidade deve ser feita em qualquer obra de arte pictdrica, grifica ou
escultural incorporadas no “design de um artigo util”

Em seguida, passaram a analisar se a caracteristica incorporada
no artigo util “pode ser identificada separadamente de” e se é “capaz
de existir independentemente” “dos aspectos utilitdrios” do artigo.
Quanto ao requisito de “identificacao-separada”, o Juiz Relator Thomas
afirmou que o “julgador precisa apenas poder olhar para o artigo util e
identificar algum elemento bidimensional ou tridimensional que pareca
ter qualidades pictéricas, gréficas ou esculturais.”

O requisito da “existéncia-independente”, segundo o relator, ¢é
mais dificil de ser analisado, visto que o julgador deve determinar se a
caracteristica jd separada, tem a capacidade de existir independentemente
dos aspectos utilitdrios do artigo, ou seja, deve sustentar suas
caracteristicas pictdricas, graficas ou esculturais por si. Ressaltou, ainda,
que as caracteristicas nao podem ser artigos Uteis, assim como nio se pode
solicitar a protegdo por direitos autorais em um artigo atil criando uma
réplica desse artigo em outro meio, por exemplo, um carro de papelao.

A “pergunta-chave”, entdo, ¢ se a caracteristica para a qual estd
se objetivando a protecio por direitos autorais teria sido protegida
por direitos autorais como uma obra pictdrica, grifica ou escultural se
originariamente tivesse sido fixada em um meio tangivel outro que nio
o usado.

Justice Ginsburg concordou com o julgamento, mas nao
inteiramente com a fundamentagao atribuida. Ressaltou que os designs
em questao ndo sao designs de artigos dteis, mas sim designs reproduzidos
em um artigo util. Ainda, relatou que Varsity Brands et al registrou os
designs como “trabalho de arte bidimensional” e “design fabricado
(trabalho de arte)” e que apresentou desenhos com os designs em outras
pecas de roupa e, nao, tao somente uniformes de lideres de torcidas.

Justice Breyer e Justice Kennedy, conjuntamente, divergiram
da maioria. Sustentam que as perguntas que devem ser feitas sao: As
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caracteristicas do design podem ser fisicamente removidas do artigo e,
a0 mesmo tempo, deixar o objeto utilitdrio em pleno funcionamento? Se
a resposta a essa pergunta for nao, pode-se conceber as caracteristicas do
design separadamente sem replicar uma imagem do objeto utilitdrio? Se a
resposta para pelo menos uma das duas perguntas for positiva, entao serd
possivel a protegio por direitos autorais.

Na decisao da maioria foram expostos os argumentos que refutam
essas duas perguntas. A primeira ¢ refutada com base na afirmagao de que
nenhuma exigéncia quanto a manutengao do artigo ttil em funcionamento
¢ exigida pela lei. A segunda foi repelida pela fundamentagao de que a
arte retirada do objeto util pode ter o seu formato, mas no terd a sua
funcionalidade.

Explicada a decisao em questao, passa-se a analisar os diferentes
sistemas de direitos autorais — copyright (EUA) e droit d'auteur (BRA)
— no intuito de demonstrar as semelhancas existentes entre ambos e a
aplicacio nio territorial do direito autoral.

2. COPYRIGHT E DROIT D’AUTEUR: UMA PROTE(;KO QUASE UNIVERSAL

Pode-se afirmar que o inicio de um direito do autor deu-se na
Idade Média — nao na concepgao de direito de propriedade da atualidade
— onde textos e obras de arte eram vistos como “propriedade comum
porque cada novo produto deriva de uma tradi¢ado comum”. Em Roma
houve o reconhecimento de uma espécie de paternidade da obra, frente a
um entendimento de pertenga comum da coisa’.

Nesse momento, comecou-se a reconhecer a existéncia de uma
dupla conotagao da obra: uma moral e uma patrimonial®. A discussao
sobre a protegio do autor s6 comega a tomar corpo ap6s a invengao da

6 BARACAT, Alyssa Cecilia. O Significado do Direito Autoral na Era da Sociedade
da Informacio: um estudo comparado de convengées internacionais. Sio Paulo:
UFSCar, 2013, p.20. Disponivel em: <https://repositorio.ufscar.br/bitstream/
handle/ufscar/894/4939.pdf?sequence=18&isAllowed=y> Acessado em 18 jun. 2018.

7 ROSA, Antoénio Machuco. 5 ligbes sobre comunicagio, redes e tecnologias da
informagao: Da cibernética ao copyright. Lisboa: Vega, 2006. P.196.

8 BARROS, Carla Eugénia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual.
Aracaju: Evocati, 2007, p. 469.
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impressao mecinica, que permitia a copia da obra por outros livreiros, de
forma dinimica e ilimitada, ameacando os custosos investimentos feitos
pelo livreiro que detinha o manuscrito.

Em razio dessa espécie de concorréncia que surgia, foi dado inicio
ao modelo de outorga de privilégios de impressao; verdadeira concessao de
monopdlios. Patricia Pinheiro Peck’ ressalta que todo o debate legislativo
travado no Reino Unido sobre copyright estava diretamente relacionado
ao atendimento dos interesses de editores, que ou queriam um monopdlio
de exploragio ou aumentar o prazo de duragao dos seus privilégios.

Em 1709, através da Lei da Rainha Ana (Act of Ann/Copyright Act),
reconheceu-se o direito de autores fazerem ou autorizarem a realizacio de
cpias de seus livros, por um periodo de 14 (quatorze) anos, prorrogdveis
por mais 14 (quatorze) anos, caso o autor estivesse vivo. Para os livros
publicados antes de 1709 o estatuto previa um direito exclusivo de cépia
20 “dono” do livro, por 21 (vinte e um) anos', e, nio, ao seu autor.
Contudo, a questao quanto a propriedade da obra nio ficou totalmente
esclarecida, tendo seus exatos contornos criados nos casos judiciais Millar
vs. Tayllor (1769) e Donaldson vs. Becket (1774)"".

A questao decidida no caso Millar versava sobre se a common
law da propriedade incorporaria um direito exclusivo de fazer cépias de
trabalhos literdrios. A Court of Kings Bench entendeu que o Statute of
Ann meramente declarava um direito de propriedade de multiplicacio
de cépias de livros publicados, jd existente pela common law — no direito

9 PINHEIRO, Patricia Peck. Na era digital, qual o melhor sistema: copyright ou di-
reitos autorais? Revista de Direito Privado, vol.69, 2016. Disponivel em: <https://
revistadostribunais.com.br/maf/app/widgetshomepage/resultList/document?&s-
re=rl&srguid=i0ad82d9b000001640f7824b9391a41fd&docguid=Ib6ef05107a3
211e6b695010000000000&hitguid=Ib6ef05107a3211e6b695010000000000&
spos=4&epos=48&td=4000&context=10&crumb-action=append  &crumb-label=
Documento&isDocFG=false&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&end-
Chunk=1>. Acessado em: 17 jun. 2018.

10 CARVER, Peter John. Millar v. Taylor (1769) and the new property of the eighteen
century. Open Collections. The University of British Columbia: 1990, p.27.
Disponivel em: <https://open.library.ubc.ca/ cIRcle/collections/ubctheses/831/
items/1.0077720>. Acessado em: 17 jun. 2018

11 ROSA, Antdnio Machuco. 5 li¢des sobre comunicacio, redes e tecnologias da
informagao: Da cibernética ao copyright. Lisboa: Vega, 2006. P.199.
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de propriedade (literary property theory) - e, portanto, assim como a
propriedade, o copyright seria perpétuo'.

No caso Donaldson v. Beckett a decisao foi em sentido oposto ao da
anterior. A Cimara dos Lordes entendeu que a common law nio abarcava
um direito exclusivo de fazer copias e que o copyright foi originado e
encabecado inteiramente pelo Statute of Ann. Dessa forma, reconheceu-se
a nao existéncia de um cardter perpétuo ao copyright'.

Nas primeiras duas décadas apés a Independéncia dos Estados
Unidos (1776-1796), entiao ex-colonia britinica, os privilégios dos
publicadores desapareceram e foram suplantados por privilégios aos
autores. A total migracio de um modelo de concessao de privilégios ad
hoc a publicadores para um regime legal geral de protecio de direitos do
autor ocorreu na década de 1780, culminando em 1790, na primeira lei
federal sobre copyright, o Copyright Act. Com essa lei, restou consolidado
o entendimento do copyright como direito puro de propriedade (property
right), servindo tradicionalmente apenas aos interesses patrimoniais, sem
ter em consideracao interesses pessoais’’.

A lei sobre direitos autorais atualmente vigente nos Estados
Unidos ¢ o Copyright Act de 1976, que incluiu o Titulo 17 no United
States Code (USC)'6.

12 Idem

13 Idem

14 BRACHA, Oren. Early American Printing Privileges. The Ambivalent Origins of
Authors’ Copyright in America. In: Privilege and Property: Essays on the History of
Copyright. Cambridge (UK): Open Book Publishers. 2010, p.96

15 PEREIRA, Alexandre Libério Dias. Direitos de autor e liberdade de informacio.
Editora Almedina, 2008. Apud PINHEIRO, Patricia Peck. Na era digital, qual o
melhor sistema: copyright ou direitos autorais? Revista de Direito Privado, vol.69,
2016. Disponivel em: <https://revistadostribunais.com.br/maf/app/widgetshomep-
age/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad82d9b000001640f7824b9391a4 1{-
d&docguid=1b6ef0510723211e6b695010000000000&hitguid=Ib6ef05107a32
11e6b695010000000000& spos=4&epos=4&td=40008&context=10&crumb-ac-
tion=append ~ &crumb-label=  Documento&isDocFG=false&isFromMultiSum-
m=true&startChunk=1&endChunk=1>. Acessado em: 17 jun. 2018.

16 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. U.S. Code: Title 17 — COPYRIGHTS.

Disponivel em: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17 Acessado em: 23 jun. 2018.
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Assim, Patricia Peck Pinheiro!”, conceitua o copyright americano
como “a protegao legal que o autor tem exclusivamente em relagio a
impressao, reproducio ou venda de uma obra. Protege-se a obra (énfase
econdmica).”

Joao Algarve'® explica que existem direitos morais no copyright,
mas estes sio limitados, afirmando que “(...) ainda que nos Estados
Unidos sejam reconhecidos direitos como a paternidade e integridade da
obra nao ¢ possivel ao autor, a sua escolha, retirar a obra de circulagio.”
Jules-Marc Baudel", afirma que as prerrogativas morais do autor sio
suscetiveis de rentincia por contrato.

Enquanto isso, na Europa, no inicio do séc. XVIII, em um contexto
social sob influéncia dos pensamentos Lockianos sobre aquisicio de
propriedade através do trabalho; de uma teoria de individualismo
possessivo conectados com o discurso emergente sobre criatividade
individual; e, ainda, do conceito de originalidade assumindo um novo
significado como uma criagao estética, fez com que se criasse um novo
conceito de autor?.

Enquanto Denis Diderot, através de sua obra Carta sobre o
Comércio do Livro, com discurso privatista e individualista, aproximou
a propriedade literdria as demais propriedades imobilidrias; Jean Antoine

17 PINHEIRO, Patricia Peck. Na era digital, qual o melhor sistema: copyright ou
direitos autorais? Revista de Direito Privado, vol.69, 2016. Disponivel em:
<https://revistadostribunais.com.br/maf/app/widgets homepage/resultList/
document?&src=rl&srguid=i0ad82d9b000001640f78a4b9391a41fd&docguid
=Ib6ef05107a3211e6b695010000000000&hitguid=Ib6ef05107a3211e6b69501
0000000000&spos=4&epos=4&td=4000&context=10&crumb-action=append
&crumb-label=Documento&isDocFG=false&isFrom MultiSumm=true&start-
Chunk=1&endChunk=1>. Acessado em: 17 jun. 2018. P.09.

18 ALGARVE, Joao Henrique Kurtz Amantino Rodrigues da Silva. O copyright o
Direito de Autor e seus Reflexos no Direito Internacional Privado: Uma anilise do
caso John Huston. Porto Alegre: UFRGS, 2010. Disponivel em: http://www.lume.
ufrgs.br/handle/10183/27013. Acessado em: 18 jun. 2018.

19 BAUDEL, Jules-Marc. Le droit d’auteur frangais et le copyright américain: les
enjeux In: Revue Francaise d’Etudes Américaines. N.78, 1998. P.50.

20 PFEISTER, Laurent. Author and Work in The Franch Print Privileges System:
Some Milestone. In: Privilege and Property: Essays on the History of Copyright.
DEAZLEY, Ronan; KRETSCHMER, Martin; BENTLY, Lionel (org.). Cambridge:
Open Book Publishers, 2010, p.129/130.
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Condorcet, através de sua obra Fragmentos sobre a Liberdade da
Imprensa, com um ideal social dos revoluciondrios da época, defendia o
fim da apropriagdo privada e a livre circulacao de textos?'.

Com a alteragao do conceito de autor, a revolugao francesa e o
reconhecimento de uma propriedade autoral”, foram editadas as leis
revoluciondrias de 13/01/1791% e 19/07/1793%*, que se apropriaram
da ideia da criatividade individual e da inviolabilidade do direito do
autor, pensados em termos de uma auténtica propriedade (Diderot),
mas também, adotaram a ideia de dominio publico de Condorcet, apds
implementado determinado tempo de prote¢io®.

Até a primeira metade do séc. XIX, as formalidades declaratéria
e constitutiva eram comuns na Europa-Continental e no Reino Unido;
nem mesmo na Franca, que se revelou berco do droit d'auteur na segunda
metade do séc. XIX, os direitos autorais foram “consistentemente
percebidos como um direito inerente ao autor”?.

Durante esse periodo, ainda ndo se havia internalizado
completamente a teoria de que os direitos literdrios e artisticos pertenciam
ao seu autor naturalmente em razao de uma ligagao pessoal entre o autor e

21 ALVES, Marco Antonio Sousa; PONTES, Leonardo Machado. O direito de autor
como um direito de propriedade: Um estudo histérico da origem do copyright e do
droit d’auteur. Disponivel em: http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/
arquivos/anais/sao_paulo/2535.pdf> Acessado em 18 jun. 2018. P.9882/9884.

22 PFEISTER, Laurent. Author and Work in The Franch Print Privileges System:
Some Milestone. In: Privilege and Property: Essays on the History of Copyright.
DEAZLEY, Ronan; KRETSCHMER, Martin; BENTLY, Lionel (org.). Cambridge:
Open Book Publishers, 2010, p.134/135.

23 Consagra o direito de representagio dos atores de obras dramticas.

24 Consagra o direito de reprodugio dos escritores de todo género, dos compositores
de musica e dos pintores e desenhistas.

25 ALVES, Marco Antdnio Sousa; PONTES, Leonardo Machado. O direito de autor
como um direito de propriedade: Um estudo histérico da origem do copyright e do
droit d’auteur. Disponivel em: http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/
arquivos/anais/sao_paulo/2535.pdf> Acessado em 18 jun. 2018. R9884.

26 GOMPEL, Stef van. Les formalités sont mortes, vive les formalités! Copyright
formalities and the reasons for theis decline in ninetheen century Europe. In:
Privilege and Property: Essays on the History of Copyright. DEAZLEY, Ronan;
KRETSCHMER, Martin; BENTLY, Lionel (org.). Cambridge: Open Book
Publishers, 2010, p.172/173.
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sua criagao”. Ainda existia a crenga na teoria de direitos autorais baseados
em um contrato social.

Na segunda metade do séc. XIX, as interpretagdes sobre as
formalidades comecaram a mudar e, na Franga, o registro da obra passou
a ser visto como meramente declaratério, ou seja, o registro nao era uma
condi¢ao para se tornar autor. No Reino Unido, o Copyright Act de 1842
fez do registro uma condi¢ao técnica para qualquer processo envolvendo
violagdo da lei, mas nao para a existéncia do direito do autor. Em contra-
partida, tornou obrigatério o registro para as obras de pintura, desenhos
e fotografias, sob pena de perda do direito de autor.”®

Nesse momento, a percep¢ao do direito de autor como um
direito emanado diretamente da qualidade das criagoes do préprio autor
consolidou-se, passando a lei a ser vista como mero reconhecimento da
existéncia desses direitos e a regulamentagio desses. Simultaneamente, na
Alemanha, nascia a Teoria da Personalidade, fundamentada na filosofia
Kantiana, segundo a qual além de um direito de propriedade no livro,
como objeto fisico, os autores tem um direito inato investido em sua
prépria pessoa®.

Importante ressaltar que a Teoria da Personalidade fundamentava
uma aquisigao origindria do direito autoral. Nesse sentido, as formalidades
remanescentes ativeram-se ao exercicio desses direitos e, nio, mais ao
reconhecimento do direito em si.

Paralelamente a este desenvolvimento na Europa, nos Estados
Unidos imperava o modelo das formalidades, que, atualmente, para fins
diddticos, pode-se dividir em trés grandes momentos: (i) o periodo entre
1909 e 1977; (ii) o periodo entre 01/01/1978 e 28/02/1989; e, (iii) a
partir de 01/03/1989 até a atualidade™.

Durante o primeiro periodo (1909 a 1977) eram exigidas trés
formalidades: Notice Requirement, o registro do trabalho no Copyright
Office, ¢ o depésito de duas cdpias na Biblioteca do Congresso. Tendo

27 Idem, p.173.

28 Idem, p.179.

29 Idem. P184

30 FISHER, William. CopyrightX: The Decline of Formalities. Disponivel em: <https://
www.youtube.com/watch?v=HA1LsxeGJFI> Acessado em: 01 out. 2018.
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em vista que o requisito do notice requirement prejudicava a grande
maioria dos autores, que consistia em “unsophisticated players”, as cortes
passaram a relativizar esse requisito. No segundo periodo (01/01/1978
e 28/02/1989), esse requisito foi ainda mais relativizado, vindo a ser
excluido com a reforma do Federal Copyright Statute, que entrou em vigor
em 1978

O segundo requisito — o registro do trabalho no Copyright Office —
nao se referia a propriedade da obra, mas a possibilidade de efetiva-la em
juizo e de renova-la. A partir de 1978 o requisito deixou de ser obrigatério
para renovagio, mas permaneceu para a efetivagio da propriedade em
juizo. Em 1989, o requisito deixou de ser necessdrio para o ingresso em
juizo, com relagao a trabalhos publicados fora dos EUA, permanecendo
imprescindivel para trabalhos publicados nos EUA (US Works)**.

O descumprimento do dltimo requisito causava a perda do direito
de propriedade sobre a obra, o que foi excluido do ordenamento em 1978.
Assim, apesar de permanecer a necessidade de depésito na biblioteca do
Congresso, o seu descumprimento nio possui graves consequéncias®.

Assim, consegue-se constatar que tanto na Europa (maioria droit
dauteur) quanto nos Estados Unidos (copyright), as formalidades foram
dispensadas gradativamente.

No final do séc. XIX, a preocupagao das nagoes voltou-se a protegao
internacional dos direitos autorais*, muito em razio da contrafagio, que
consistia na cépia e publicagio de obras de autores nao nacionais, sem a
autorizagao destes, por autores nacionais®. Assim, em 1886 foi firmado
o primeiro tratado internacional com cardter multilateral sobre direitos

31 Idem

32 Idem

33 Idem

34 DEAZLEY, Ronan. Breaking the Mould? The Radical Nature of the Fine Arts
Copyright Bill 1862. In: Privilege and Property: Essays on the History of Copyright.
DEAZLEY, Ronan; KRETSCHMER, Martin; BENTLY, Lionel (org.). Cambridge:
Open Book Publishers, 2010, p.289.

35 BARACAT, Alyssa Cecilia. O significado do direito autoral na era da sociedade da
informacdo: um estudo comparado de convengées internacionais. Sao Carlos/SP:
UFSCar, 2013, p.28. Disponivel em: https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/
ufscar/894/4939.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acessado em: 24 jun. 2018.
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autorais, denominado “A Convencio da Unido de Berna” — CUB.

Essa convengio tinha como objetivo uniformizar minimamente a
protegdo autoral, motivo pelo qual fixou o prazo minimo de protegao
desses direitos em 50 (cinquenta) anos apds o 6bito do autor”. No mesmo
sentido, estipulou que os autores de quaisquer estados membros da Unido
fariam jus a mesma prote¢io dos nacionais dos demais paises, ficando
abolida qualquer formalidade que restrinja o gozo ou o exercicio desses
direitos®®. Encontra-se aqui a justificativa para a inexigéncia de registro de
obras publicadas no exterior no Copyright Office Norte-Americano.

Com base nessas previsoes, Denis Borges Barbosa®, afirma que no
campo dos direitos autorais existe uma certa universalidade de protegao.
Nesse sentido:

Assim sendo, adquire eficdcia, até certo ponto, extraterritorial, no

sentido de que os vérios sistemas nacionais que protegem direitos
autorais agem sincronicamente em relagio 2 protegao.

Contudo, os Estados Unidos nio aderiram a Convencio de Berna,

36 RODRIGUES, Daniela Oliveira. Limites aos Direitos de Autor sob a Perspectiva
do Direito Internacional dos Direitos Humanos: Estudo dos limites aos direitos de
autor frente aos direitos de acesso ao conhecimento e 4 educagio nos ordenamentos
internacional e interno. Sio Paulo: USP, 2014. Disponivel em: http://www.teses.
usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-11022015-082708/pt-br.php Acessado em: 24
jun. 2018.

37 Decreto 75.699/75 , art.7°, 1) A duragdo da protegdo concedi-
da pela presente Conven¢ao compreende a vida do autor e cingiienta

anos depois da sua morte.

38 ., 1) Os autores gozam, no que concerne as obras quanto s
quais sdo protegidos por forca da presente Convencio, nos paises da Unido, exceto
o de origem da obra, dos direitos que as respectivas leis concedem atualmente ou
venham a conceder no futuro aos nacionais, assim como dos direitos especialmente
concedidos pela presente Convencio.

2) O gozo e o exercicio desses direitos ndo estao subordinados a qualquer formalidade;
esse gozo ¢ esse exercicio independentes da existéncia da protecio no pais de
origem das obras. Por conseguinte, afora as estipulagées da presente Convencio, a
extensdo da protegdo e os meios processuais garantidos ao autor para salvaguardar
os seus direitos regulam-se exclusivamente pela legislagao do Pais onde a protecio é
reclamada.

39 BARBOSA, Denis Borges. A estrutura legal internacional dos direitos autorais.
Disponivel em: http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/direito_
internacional_autoral.pdf Acessado em 24 jun. 2018.
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de imediato, haja vista que nao aceitavam abdicar de uma formalidade
minima. Assim, em 1954, foi firmada a Conven¢io Universal dos
Direitos do Autor (Convengao de Genebra), que estipulou a necessidade
de aposi¢ao simbolo do copyright (©) na pdgina de rosto, verso ou lugar
facilmente visivel, para que o autor de um dos paises signatdrios tivesse a
protecio de sua obra em todos os demais*’. Apesar de outros instrumentos
internacionais terem sido firmados, nao serdo objeto deste estudo.

Somente em 1989, apés todas as alteragoes estatutdrias brevemente
indicadas acima, é que os Estados Unidos tornaram-se signatirio da
Convengao de Berna.

Frente ao exposto, percebe-se que o copyright e o droit dauteur
nio possuem um histérico tio apartado, dividindo a mesma origem
e vindo a divergir mais significativamente na segunda metade do séc.
XIX, com o reconhecimento de direitos morais no droit d auteur, sem a
correspondente importincia no copyright, e a existéncia de formalidades
mais rigidas nos paises de copyright, em contra partida a um histérico
de exigéncias suaves pelos paises de droit dauteur até se chegar a uma
inexisténcia dessas, como é o caso do Brasil.

Por fim, a exposi¢io merece destaque quanto a existéncia de
reconhecimento de uma prote¢io universal ao direito do autor, de modo
que uma obra protegida por direitos autorais nos Estados Unidos pode
e deve ser protegida no Brasil. Diferentemente dos direitos industriais,
cujo ambito de protegio ¢ territorial, ficando circunscrito ao Pais em que
registrado.

3 A PrOTECAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DO AUTOR E 0S EFEITOS DA
DECISAO EM STAR ATHLETICA V. VARSITY BRANDS NO BRASIL

Conforme visto acima, hd discussio quanto a origem dos direitos
autorais, se fundamentados em um direito natural de personalidade ou em
um de propriedade. De qualquer forma, Helenara Avancini afirma que o

40 FONSECA, Yuri lkeda. O reconhecimento histérico dos direitos do autor e sua
protegao internacional. Ambito Juridico. Disponivel em: http://www.ambitojuridico.
com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10579 Acessado
em: 24 jun. 2018.

1191



Martina Gaudie Ley Recena

direito autoral é reconhecido como um Direito Humano Fundamental nos
instrumentos internacionais e na prépria Constitui¢ao Federal de 19884,

O Direito autoral foi consagrado no artigo XXVII da Declaracao
Universal dos Direitos Humanos, que apesar de constituir uma Declaracio
Universal e nao um acordo internacional, obriga os seus Estados signatdrios
a incluirem em suas Cartas Magnas a protegao desse direito. No Brasil,
foi incluido no inciso XXVII do rol expresso de direitos fundamentais
previstos no art.5°.

Contudo, o referido artigo protege expressamente os direitos
exclusivos do autor de wtilizagio, publicagio ou reprodugcio, todos direitos
patrimoniais; esquecendo-se de incluir qualquer mengao aos direitos
morais. Nesse sentido, é merecida a critica feita por Helenara Avancini®,
no sentido de que tal esquecimento “ratifica o fato de que a protecao
autoral sé existe porque ¢ latente o interesse econdmico que as obras
geram na economia de mercado”.

Denis Borges Barbosa®, defende que a esséncia do direito moral
do autor estd amparada nos incisos IX e X do mesmo artigo 5°, os
quais abordam, respectivamente, a liberdade de expressio e o direito
a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (direitos de
personalidade).

Em contraponto, Gilmar Ferreira Mendes* afirma que a doutrina
considera que o artigo 5°, XXVII, CF protege o direito intelectual do
autor “que envolva nao sé os direitos morais (...), mas também os direitos
patrimoniais relativos a forma de uso, frui¢ao e disposi¢ao”.

Guilherme Carboni ressalta que um aspecto a ser considerado
sobre a CF/88 referente aos direitos autorais, é que as dimensdes social e

41 AVANCINI, Helenara Braga. O direito autoral numa perspectiva dos
direitos  fundamentais. Disponivel em: http://repositorio.pucrs.br/dspace/
handle/10923/2384 Acessado em: 25 jun. 2018.

42 Idem., p.107.

43 BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual.
Disponivel em: http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf Acessado em: 25 jun.
2018.

44 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocéncio Mirtires; BRANCO, Paulo
Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 42 ed. rev. e atual. Sio Paulo:
Saraiva, 2009, p.471.
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soliddria desse direito nao foram positivadas, prevalecendo uma concepgao
individualista do direito de autor®.

Quanto ao cardter fundamental da norma, Gilmar Mendes
afirma que esta possui “4mbito de prote¢do estritamente normativo,
cuja conformagio depende, por isso, em grande medida, das normas de
protecio fixadas pelo legislador”. Assim, para conferir efetividade a norma
fundamental, foi editada a lei 9.610/98 (“LDA”), que altera, atualiza e
consolida a legislacio sobre direitos autorais e d4 outras providéncias.

A LDA protege “criacoes do espirito”, que cumpram, segundo a
doutrina, os requisitos da originalidade e externalizagao®. No mesmo
sentido ¢ a lei Norte-Americana. Esta doutrina especifica que para
haver originalidade deve haver cria¢io independente e um minimo de
criatividade. Contudo, para o caso em estudo, a discussdo fica circunscrita
ao requisito de externalizagdo, no que tange a aspecto artistico conferido
a artigo util.

A propriedade intelectual ¢ internacionalmente divida entre
propriedade industrial, para artigos uteis (invengoes técnicas), e direitos
autorais, para criagoes de espirito de feigio estética”’. No caso das artes
visuais aplicadas, estamos diante de uma criagao de espirito com feigao
estética aplicada a artigos uteis.

Na industria da moda, a discussao quanto a possibilidade de
protecio por direitos autorais gira muito em torno do cardter utilitdrio
que os objetos comercializados tém. Contudo, Rosina® esclarece que

45 CARBONI, Guilherme. Conflitos entre direito de autor e liberdade de expressio,
direito de livre acesso a informacio e 4 cultura e direito ao desenvolvimento
tecnolégico. In: Propriedade Intelectual: Estudos em Homenagem a Professora
Maristela Basso. Patricia Luciane de Carvalho (Coord.). Curitiba: Jurud, 2005,
p.427.

46 BRANCO Jr., Sério Vieira. Direitos autorais. In: Propriedade intelectual — Roteiro
de curso. Fundagio Getulio Vargas. Disponivel em: http://academico.direito-rio.fgv.
br/ccmw/images/2/25/Propriedade _Intelectual.pdf. Acessado em: 26 jun. 2018.

47 SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade
Industrial. Sao Paulo: Saraiva, 1996, p.05.

48 ROSINA, Mbnica Steffen Guise. Fashion Law é a nova moda do Direito. In
Revista Observatério Itad Cultural, n° 16, jan/jun 2014, p. 106-117. Sio Paulo:
Itad Cultural. Disponivel em: http://d3nvljy4 u7zmsc.cloudfront.net/wpcontent/

uploads/2014/06/OBSERVATORIO16_0.pdf. Acesso em 26/06/2018.
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“uma camisa, por ser um objeto funcional, nio pode ser protegida por direito
autoral, mas a estampa do tecido utilizado para fazer a camisa sim”.

Carlos Alberto Bittar” afirma que a “obra de arte aplicada” ensejaria
protegao tanto por direito autoral quanto por propriedade industrial, em
especial o desenho industrial. No mesmo sentido é o raciocinio exposto
por Sofia Kilmar™:

Para citar um exemplo, o desenho de uma cadeira muitas vezes
nao mais simplesmente a reveste de forma estética, enquanto de-

senho industrial, mas a transforma em verdadeira obra de arte, as
vezes até exposta em museus.

(...)

Assim, se por um lado os desenhos desses méveis, joias e tecidos
nao deixam de ser formas ornamentais apostas a produtos, e por
isso tuteldveis via desenho industrial, por outro lado sio também,
em alguns casos, verdadeiras obras de arte — ou “cria¢des do espi-

rito”, na letra do art. 7° da Lei 9.610/96.

Antes de proferida a decisio explicada no tépico 1, havia diversos
critérios para identificagao dessa possibilidade de dupla prote¢ao nos
Estados Unidos, sendo o mais utilizado o da conceprual separability
(“separabilidade” conceitual), desenvolvido no caso Bernhardt (1985).
Segundo esse critério se a apresentagao estética do objeto for ditada pela
sua funcio, o bem nao serd protegivel por direitos autorais, tao somente
por desenho industrial, se preenchidos os requisitos legais.

Outro critério muito relevante foi o desenvolvido no mesmo caso,
mas no voto do Juiz discordante (Judge Newman). Segundo este, deve se
analisar se o artigo sustenta a sua caracteristica estética como obra de arte
por si so.

A relevancia da decisdo apresentada no tépico 1 é flagrante ao se
analisar que tanto a lei anterior sobre propriedade intelectual, quanto a

Comissao Especial de Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados

49 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015,
p.45/46.

50 KILMAR, Sofia Gavido. A dupla protecio em Propriedade Intelectual face ao
abuso de direito. Revista Eletronica do IBPIL. Disponivel em: file:///C:/Users/marti/
Downloads/3-Sofia-Kilmar-A-dupla-proteca%5ELFo-em-propriedade-intelectual -
face-ao-abuso-de-direito.pdf Acessado em 26 jun. 2018, p.2/3.
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do Brasil, Seccional de Sao Paulo, jd expressaram a sua concordincia com

a aplicagao dos testes Norte-Americanos no Brasil. Nesse sentido’':
Resumidamente, concluiram que quando se tratar de forma ne-
cessaria para a obten¢io de um resultado técnico, nio existe pro-
tegio autoral, sendo protegivel somente como desenho industrial,
observadas as condigoes de registrabilidade: novidade e originali-
dade; havendo valor artistico separdvel da utilidade, a protecao

se d4 tanto por registro de direito autoral quanto por de desenho
industrial (cumulatividade de protegoes) (grifo nosso).

No mesmo sentido é o antigo Cédigo de Propriedade Intelectual
(lei 5.988/73) que em seu artigo 6°, XI prevé que “sao obras intelectuais
as criagoes do espirito, de qualquer modo exteriorizadas, tais como as
obras de arte aplicada, desde que seu valor artistico possa dissociar-se do
cardter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas™?. Percebe-se que
a lei anterior positivou o requisito Norte-Americano de separabilidade/
dissociabilidade.
Ressalta-se que mesmo com o advento da lei 9.610/96, o
referido requisito nio se tornou ultrapassado. Em 2010, a empresa
Village 284 ingressou com agao buscando a declaragio de inexisténcia
de relagao juridica derivada de suposta relacio de direito autoral e de
concorréncia desleal, em razao de notificacio extrajudicial enviada por
Hérmes Internacional 4 autora, por violagao de direitos autorais. A
violagdo consistiu na fabricagao, pela Village 284, de cépia exata de bolsa
desenhada, fabricada e comercializada por Hérmes Internacional®.
Na decisao do Juiz Jodo Omar Margura, mantida pelo Tribunal
de Justica de Sao Paulo, foi afirmado que “a Birkin bag detém valor por
sua natureza artistica, sendo uma verdadeira obra de arte, de maneira
que seu aspecto funcional figura em segundo plano”. A agao encontra-
se no Superior Tribunal de Justica para julgamento de Agravo em
51 OLIVEIRA, Cintia Bell de.; BRUCH, Kelly Lissandra. Fashion Law e Propriedade
Intelectual: Uma andlise dos métodos de protecio de ativos oriundos da inddstria da
moda. Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporaneo ¢ Constituigao
— PIDCC. Aracaju, Ano VII, Volume 12 n° 01. Fev/2018. P11.

52 COSTA NETTO, José Carlos. Estudos e Pareceres de Direito Autoral. Rio de
Janeiro: Forense, 2015, p.254.

53 Apelagio Civel n° 0187707-59.2010.8.26.0100, 92 Camara de Direito Privado do
Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo.
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Recurso Especial®®. Percebe-se, portanto, que para conferir a protegio
por direitos autorais, o julgador utilizou-se do critério de separabilidade/
dissociabilidade previsto na doutrina Norte-Americana e no antigo
Cédigo de Propriedade Intelectual.

Outros casos™ jd foram decididos no Brasil sobre o assunto, mas
nenhum foi julgado no Supremo Tribunal Federal (STF).

No ordenamento atual, nao hd qualquer referéncia as artes plasticas
aplicadas, deixando a industria da moda refém de entendimentos
particulares de julgadores. Dessa forma, a aplicagao de um teste, mesmo
que importado, é de suma importincia para o desenvolvimento desta
inddstria no Pais.

Aplicando-se o novo teste Norte-Americano, bastard verificar-se se
(i) hd algum elemento bidimensional ou tridimensional que pareca ter
caracteristicas artisticas — nos EUA fala-se em caracteristicas pictéricas,
gréﬁcas ou esculturais — e se (ii) a caracteristica artistica ja separada, tem
a capacidade de existir independentemente dos aspectos utilitdrios do
artigo, ou seja, deve sustentar suas caracteristicas artisticas por si (nos
EUA, pictéricas, graficas ou esculturais).

Outro ponto que merece referéncia, é que em razao do dinamismo da
inddstria da moda, os direitos autorais, por existirem desde a exterioriza¢io
da obra e por uma protecao quase transfronteirica, satisfazem de forma
mais satisfatdria as expectativas e os anseios de estilistas e empresas que
possuem como um dos seus principais ativos a sua marca.

Assim, com a aplicagio do referido teste Norte-Americano na
doutrina e, espera-se, na jurisprudéncia brasileira ficard mais fdcil de se
identificar a possibilidade de dupla prote¢io da obra de arte aplicada a
objeto util. Trazendo-se para o seio do mercado da moda (‘fashion law’),
poder-se ia defender a protecio dos direitos autorais em estamparia, o que
estimularia a producao e criatividade nessa industria.

54 REsp 1725052 / SP. Ministro Relator Ant6nio Carlos Ferreira. Situagao: Conclusos
para julgamento.

55 Processo n° 001/1.05.0034980-4, Vara Civel do Foro Regional Partenon da
Comarca de Porto Alegre/RS. Processo n° 0072174-63.2004.8.19.0001, 62 Vara
Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/R].
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CONCLUSAO

Apés apresentagio da decisio Norte-Americana escolhida para
estudo, no ponto 01, apresentou-se a origem comum dos sistemas de
direitos autorais — copyright e droit dauteur — bem como indicios de,
no plano internacional, se estar caminhado em dire¢do a uma prote¢ao
universal dos direitos autorais. No ponto trés, analisou-se de forma breve
a abordagem constitucional dos direitos autorais e o seu tratamento como
direito fundamental. Em seguida, apresentou-se que o ordenamento
brasileiro outrora assemelhou-se ao norte-americano, demonstrando-se
que, inclusive, o requisito da separabilidade estava previsto na antiga Lei
de Propriedade Intelectual, e que a sua revogagio nao retirou essa ideia
do ordenamento brasileiro — caso Hérmes Internacional vs. Village 284.
Portanto, conclui-se que o teste norte-americano pode e deve ser aplicado
nas decisoes e doutrina brasileiras, para o fim de se proteger obras de
arte aplicada pelos direitos autorais; e, assim, satisfazer de forma mais
completa o dinamismo do mercado da moda.
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