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RESUMO

O presente estudo trata dos Direitos da Propriedade Intelectual em fase da
Internacionalizacdo econbmica. A heterogeneidade na tutela da propriedade
intelectual, especificamente, das marcas, decorrente da pluralidade de
ordenamentos juridicos, provenientes das familias tradicionais da common law e civil
law, gera um alto preco a ser pago para o desenvolvimento econdémico das
sociedades contemporéneas inseridas no meio global. E por isso que na primeira
parte do trabalho se analisa o nascimento distinto da nocdo de propriedade
atribuido, em cada um destes sistemas de direito, que faz com que a protecédo da
imaterialidade como estratégia invisivel dos empresarios seja concedida de formas
tdo variaveis, refletindo em resultados relevantes tanto para a economia em ambito
global como nacional de brasileiros e norte-americanos. E como corolario da
diversidade de sistemas, na segunda parte se verifica nestas tradicbes as suas
tendéncias de compreensao e devidas particularidades na protecdo da propriedade
intelectual, vinculando aos reflexos ocasionados na esfera econémica em ambito

global.

Palavras-chave:Direito comparado. Civil Law. Common Law. Propriedade Industrial.
Marcas. Economia.



ABSTRACT

This study deals with Intellectual Property Rights in the process of economic
internationalization. The heterogeneity in the protection of intellectual property,
specifically, trademarks, due to plurality of legal systems, from the traditional families
of the common law and civil law, generates a high price to be paid for economic
development of contemporary societies inserted into the global environment. The first
part of the work is concerned with the distinguished birth of the property notion
attributed in each of these systems of law, which makes the protection of immaterial
as invisible strategy of entrepreneurs is granted in ways so variable, reflecting in
relevant results for both the economy globally as National Brazilians and Americans.
And as a corollary of diversity systems, the second part is found in these traditions
understanding of trends and particularities in the due protection of intellectual

property, linking the reflections caused in the economic globally area.

Keywords: Comparative Rights. Civil Law. Common Law. Intellectual Property.

Trademark. Economy.
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1 INTRODUCAO

A ampliagdo do mundo na era global, somada ao aumento da
competitividade e ao crescimento do desenvolvimento da inovagao e tecnologia, nos
paises conectados ao mercado internacional, vislumbraram na propriedade
intelectual o instrumento norteador para o mapeamento mercadoldgico no ambito
dos negdécios'. Além disso, o apropriado funcionamento do sistema para aquisicao
dos direitos na propriedade imaterial traduz-se nos resultados de eficiéncia
econdmica e na ordem social de cada Estado.

Logo, a propriedade intelectual mediante seus mecanismos de estimulo a
producdo de ideias, que geram inovacdo e criatividade ao mercado, vem sendo
percebida como a chave mestra apta a garantir a mais adequada investida no
mundo dos negocios.

Contudo, em que pese a propriedade industrial apresente uma légica
sisteméatica para sua tutela, deve-se observar a heterogeneidade em que ela é
tratada nos diferentes regimes de protecdo conforme as exigéncias principiolégicas
e as regras estabelecidas de cada ordenamento, agregada as influéncias historicas
na formacao das tradi¢des juridicas.

A pluralidade de sistemas juridicos, proveniente de distintas familias do
direito, contribui significativamente para a formacao de distintos sistemas de amparo
aos direitos subjetivos da propriedade intelectual. Refletindo-se, nesta diversidade
do direito, uma comunhao de problemas de ordem econdmica e politica, devido ao
choque humano cultural na compreensdo da tutela como os diversos graus de
eficiéncia nos negdcios, que diverge dos interesses de seus investidores.

Em razdo desta convivéncia decorrente do mercado internacionalizado,
alguns paises destacam-se mais na forma de amparo as regulamentacdes da
propriedade industrial, ao contribuir e estimular na producdo e no aprimoramento
tecnoldgico e inovativo de seus mercados internos. Ao contrario de outros, que
optam por um caminho mais dificultoso e moroso na compreenséao da importancia da

propriedade intelectual para seu desenvolvimento.

! BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Traducéo Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.



E esta forma de visualizar e amparar a os direitos subjetivos da propriedade
intelectual que contribui e reflete para resultados positivos no desenvolvimento
econdmico dos paises, em esfera global.?

Os Estados Unidos da América primazia as criacfes e atividades oriundas
da mente humana, como estratégia fundamental para gestdo dos negécios e
eficiéncia operacional na disputa de mercado. Tal preponderéancia € vista pela forma
em que a matéria é tratada e apreciada constitucionalmente, bem como pela
estrutura de amparo conferida pela common law a matéria.

Ao contrario, o Brasil, ainda, em seu ritmo de progresso, vem aprimorando e
inserido o estimulo e a importancia da propriedade intelectual e a sua tutela no
incentivo ao empreendedorismo no mundo dos negdcios como para a contribuicdo
da inovacdao e tecnologia no desenvolvimento econdmico do pais.

Desta forma, interessante se faz analisar, sob o ponto de vista da tutela da
propriedade intelectual nas dimensdes principiogicas das tradicbes juridicas da
common law e civil law, a cooperacdo destas duas familias na formacdo das
estruturas juridicas dos Estados Unidos e do Brasil. Na perspectiva de cada
tradicao, verifica-se as influéncias valorativas atribuidas para a construcédo destes
ordenamentos, que repercutem na compreensao e importancia no modo de
conceder tratamento aos institutos da propriedade intelectual, nas delimitagbes
territoriais de cada pais. As diferentes formas de acolher a matéria projetam-se,
imediatamente, para o plano econémico e de desenvolvimento de uma sociedade.

A tutela dos bens imateriais por meio da propriedade intelectual estimula os
mercados na busca incessante de instrumentos aptos a competir com as tendéncias
tecnologicas do mundo dos negécios, que se atualizam constantemente. Dentre as
diferentes modalidades de protecdo das criagcbes humanas, a protecdo da marca
tem sido considerada a de maior relevancia,® porquanto o sinal marcario é referéncia
para designacao de origem e identidade dos produtos ou servicos assinalados. A
marca, na identificacdo dos nomes fantasias dos estabelecimentos, produtos,
servicos ou nome da empresa, apresenta-se como investimento essencial no marco

na disputa de mercado e delimitacdo de fama, conforme o ambito de atuacao.

2 BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Traducdo Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.
* BARBOSA, Denis Borges. Uma introducéo a propriedade intelectual. Rio de Janeiro, 1997. v. 1.



Ainda, especificamente a marca em relacdo as outras modalidade de
protecdo na propriedade intelectual, e mais restritamente, na propriedade industrial,
apresenta distinto regimes de atribuicdo de direitos, que concedem uma diferente
modo de percepgédo sob o amparo da common law e civil law, que se transmite em
diferentes resultados e estimulos ao progresso econdmico de cada um destes
Estado soberanos.

Por esta razdo, imprescindivel se faz percorrer a origem das tradicbes
juridicas a fim de buscar no seio histérico da formacao de cada uma das familias as
causas e valores nas suas fontes que fazem a common law americana perceber,
visualizar e aplicar o direito de modo diverso aquele compreendido e experimentado
pela civil law no territorio brasileiro.

Em que pese Estados Unidos e Brasil tenham se construido nas raizes do
colonialismo, fatores no crescimento historio e demais circunstancias de poder e
dominio foram elementares para que cada um dos territérios tomasse rumos
distintos na busca do seu norte.

Assim, necessita-se aproximar os fundamentos, principios, fatores e
elementos que contribuiram para estruturacdo de suas sociedades guiadas por
ordenamentos juridicos singulares estruturalmente, mas que ruminam para O
progresso econbmico de Estados inseridos no mesmo convivio na esfera

internacional.
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2 AS ORIGENS DAS TRADICOES JURIDICAS OCIDENTAIS E SUA INFLUENCIA
NO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

2.1 ECONOMIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO PONTO DE PARTIDA

O cenério do mercado na economia global estad cada vez mais hostil®,
porguanto, em decorréncia da operacionalidade dindmica das criacdes tecnoldgicas
e da inovacdo, exige-se uma variacdo e atualizacao periédica das invenc¢des que
requerem uma efetiva tutela no mercado internacional. Todavia, esta esta sujeita a
comunhdo de problemas e solu¢cdes nas vertentes da propriedade intelectual, em
ambito global.®

Os empreendedores buscam formas de eficiéncia operacional, sejam de
menores custos e de uma inflexivel execucdo, como forma de permanecerem no
mercado altamente competitivo. Entretanto, estas estratégias ndo séo suficientes
para manter-se vivo no jogo econdmico.

Deve valer-se dos antigos meios como novo artificio para superar o0s
desafios reais em longo prazo, de forma a assegurar uma competitividade
sustentavel dentro do sistema capitalista®.

A Propriedade Intelectual, mais especificamente, a Propriedade Industrial,
vem tornando-se a chave mestra como um direito indispenséavel ao indicar a saida
aos empresarios - independentemente do seu porte — dentro do complexo
emaranhado do crescimento da inovacdo e da alta tecnologia que fomentam a
competitividade dos grandes sistemas capitalistas.

Sob o ponto de vista empresarial, € a nova estratégia para adquirir uma fatia
do mercado, tendo obtido o status de ativo importantissimo dentro do mundo dos

negécios’. Todavia, & luz do sistema juridico, a propriedade industrial possui uma

* BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Tradugéo Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.

® VICENTE, Dario Moura. A tutela internacional da propriedade intelectual. Lisboa: Almedina,
20009.

® BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Traducdo Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.

" BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Tradugéo Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.



11

maior representacdo proveniente ja dos tempos antigos, estando enraizada no
direito das coisas®.

Tal direito de tutela ndo apenas impulsiona e gira a economia de um Estado
Social e Democratico de Direito’de paises como o Brasil, mas também evidencia
diferentes formas de eficacias nos sistemas juridicos opostos aqueles oxigenados
pela codificacdo do direito continental, como Inglaterra e Estados Unidos norteados
pela common law.

A propriedade imaterial, ainda que tenha se apresentado de forma timida e
discreta, na marcacao de sinais e desenhos simbodlicos nos meios econémicos das
sociedades de origem remota, foi adquirindo forca e proporcédo dentro dos limites
dos sistemas juridicos, que viram no seu desenvolvimento, uma necessidade de
protecdo e zelo dos ativos. No seu sentido erga omnes, a propriedade intelectual
tutela os bens oriundos das criages do espirito humano' — seja de marcas,
patentes ou desenhos industriais —0s quais viabilizam e alimentam o crescimento da
economia ndo sé nacional, mas, principalmente, em ambito global.

Ainda que seu objeto de tutela seja 0 mesmo dentro da maior parte dos
sistemas juridicos que existem, € consideravel o resultado e a dimensao que ela
adquiriu e apresenta em esparsos modelos de sistemas juridicos.Diferentemente do
que ocorre em outros,eé notavel a eficdcia discrepante que se faz refletir na
competividade do mercado contemporaneo.

Dentre os modos de protecdo da propriedade intelectual — marcas, patentes
e desenhos industriais, bem como direito autoral e software — relevante destacar o
papel que a prote¢do da marca adquiriu e vem conquistando dentro dos sistemas
econOmicos capitalistas. N&o pormenorizando a valorizagdo que as demais
intelectualidades inventivas contribuem a economia, importante verificar que as
marcas sao consideradas a esséncia principal dos negécios, visto que ndo é tao
somente a nocdo de elemento caracteristico de identificacdo entre sinal distintivo e
produto dos demais concorrentes; adquiriu status de identidade e valoracdo de
pessoalidade seja entre as diferentes classes sociais ou no nivel de importancia

dentro de cada classe econdmica.

8 CARVALHO, Virgilio Antonio de. Direito civil das pessoas e das coisas. Rio de Janeiro: Bedeschi
Rio, 1918.

® ARONNE, Ricardo. Razdo & caos no discurso juridico e outros ensaios de direito civil-
constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

9 \VICENTE, Déario Moura. A tutela internacional da propriedade intelectual. Lisboa: Almedina,

2009.
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Desta forma a marca € um dos principais investimentos invisiveis nao
somente no ambito econdmico como também social. Entretanto, deve-se observar
as razdes das discrepancias no que diz respeito ao territdrio de tutela, porquanto em
paises com grande poténcia econémica, como os Estados Unidos, a tutela da marca
apresenta uma perspectiva juridica dentro da common law completamente oposta da
protecao conferida dentro da Lei n°® 9279/96 no territério brasileiro. Tais diversidades,
ndo so de tramitagdo, mas também de analise dentro destes dois sistemas oriundos
de familias juridicas contrarias gera resultados invisiveis que se refletem
visivelmente no crescimento econdmico'* em cada Estado soberano.

Essa disparidade é resultado de como a propriedade industrial é vista como
meio para se atingir ao fim; objetivo final. Enquanto que em outros sistemas, € vista
como o proprio resultado final — perspectiva que € cristalizada no resultado do
progresso e desenvolvimento de cada economia.

Em economias sdlidas como a dos Estados Unidos, a propriedade industrial
€ vista como instrumento potente utilizado para atribuir maior valorizacdo e
unicidade a inovacdo desenvolvida por uma empresa a fim de garantir ndo sé o seu
crescimento financeiro, mas também impulsiona-la ao comércio internacional. Ja em
paises emergentes, como o Brasil, 0 mesmo direito imaterial ndo é percebido, ainda,
na mesma dimensao. A propriedade industrial - embora n&o seja tdo jovem como
possa parecer - no ordenamento juridico brasileiro, vem buscando seu espaco ideal
nas tutelas e eficacias dentro do ambito administrativo e judiciario que se faz refletir
diretamente na economia do pais.

Devido a disparidade de repercussdo entre os mercados, verifica-se a
necessidade de examinar dentro destes sistemas juridicos distintos — baseados na
civil law e na common law — a sua estrutura que leva a meios de protecdo dos
signos distintivos, que embora peculiares e similares na sua esséncia de protecéo,
sao completamente dispares quanto ao resultado final e grau de importancia.

E o nascimento distinto da nogdo de propriedade atribuido, em cada um
destes sistemas de direito, que faz com que a protecdo da imaterialidade como
estratégia invisivel dos empresarios seja concedida de formas tdo variaveis,
refletindo em resultados surpreendemente relevantes tanto para a economia em

ambito global como nacional de brasileiros e norte-americanos.

" BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Traduc&o Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.
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2.2 A ORIGEM DOS TRADICOES LEGAIS E AS DIFERENCAS EVOLUTIVAS

Ao buscar na origem histérica de cada sistema de direito — civil law e
common law - os fatores e acontecimentos que proporcionaram o surgimento de
variadas perspectivas e concep¢des nas suas respectivas estruturas, notam-se as
motivacées que levaram atribuir diferentes visbes na forma de dar resolucdo aos
litigios privados, visando assegurar a ordem e a seguranga necessaria ao progresso
das sociedades que se faz refletir no mercado atual.

(...).Esta maneira de considerar o problema seria satisfatéria se se
chegasse, nos diversos paises, a solu¢des uniformes. Entretanto, conflitos
de leis e conflitos de jurisdicdes sao resolvidos em cada pais sem
preocupagdo com o que € decidido nos outros, dai resultando que as
relagbes internacionais sdo submetidas, nos diversos paises, a regimes
diferentes. (...)."?

Nos paises latino-americanos e da maior parte da Europa continental, aplica-
se o direito pertencente a familia romano-germanica, que corresponde a primeira
familia de direitos,” diferentemente dos paises anglo-saxdnicos', nos quais se
desenvolveu a segunda familia do direito — a common law®. A diferenca de origem
entre dessas duas familias é fator essencial que permite visualizar, ao longo prazo, a
forma Unica de lidar com as relacGes de interesse dos cidaddos que repercute no

pacto social em cada uma dessas sociedades, bem como na sua estrutura.
2.2.1 A tradicado continental
A familia romano-germanica enraizou-se na Europa continental devido ao

cenario histérico da época que propiciou 0 seu desenvolvimento e

amadurecimento'®. Associada ao direito da antiga Roma, o seu surgimento deu-se

2 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002. p. 10-11.

¥ DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002. p. 10-11.

4 Como Estados Unidos, e a propria Inglaterra.

> DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.

'® DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. S&o Paulo: Martins
Fontes, 2002.
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na fase do Renascimento, nos séculos Xl e XllI, na parte Ocidental européia*’, em
decorréncia do novo despertar de consciéncia da sociedade que vé no direito a luz
para seu progresso e seguranga nas suas relacdes pessoais.

Ultrapassada a época sombria da Idade das Traves - marcada,
juridicamente, pela auséncia de uma estrutura sélida de leis, visto que o direito nesta
fase é miscigenado por leis barbaras e pelos costumes de cada povo, em razdo da
existéncia de diversos grupos étnicos, sendo caracterizada por um vazio politico®™ - a
sociedade comeca a ter a percepcdo de que a organizacao juridica é forma para
assegurar seguranca e a ordem para o seu progresso*’.

Nesta fase de transicdo, dispensa-se a ideia de idealizacao crista: distingue-
se o0 sobrenatural da racionalidade. O marco do direito privado candnico é primordial

para atribuir nova importancia tanto as instituicées como na cultura juridica®.

O direito candnico tem uma importancia enorme na historia do direito tanto
na esfera das instituicbes, quanto na da cultura juridica. Na esfera das
instituicbes, especialmente no processo e no conceito de jurisdi¢do. E dele
gue parte a reorganizagcdo completa da vida juridica europeia, e as cortes,
tribunais e jurisdi¢des legais, civis, seculares, principescas, serdo mais cedo
ou mais tarde influenciadas pelo direito canénico.”

E neste periodo que o direito civil - tal qual como conhecemos e estudamos
— desperta para os primeiros tracos semelhantes aos ideais da contemporaneidade,
em virtude de ser fundado na ideia de justica: viabilizar na sociedade civil a
realizacdo da ordem e do progresso®.

As universidades proporcionaram o surgimento do cenario apto para 0s
estudos do direito a partir do comportamento social, estando associadas a filosofia, a
teologia e a religido. Logo, questdes ligadas ao contencioso, estudo de casos
praticos, processo ou provas ndo estavam entre seus objetivos, por serem
considerados meétodos de pouco prestigio e ultrapassados ao valer-se de direito

local e de costumes, contrario ao que se adequava perfeitamente ao cenario inglés.

" DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.

'® LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na histéria. 3. ed. Sdo Paulo: Atlas, 2008.

¥ DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.

%% | OPES, José Reinaldo de Lima. O direito na histéria. 3. ed. Sdo Paulo: Atlas, 2008.

L LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na histéria. 3. ed. Sdo Paulo: Atlas, 2008. p. 68.

2 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.
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Dentre os direitos ja experimentados pela Histéria, o direito romano foi o
eleito pelos estudantes e professores nas universidades, em virtude de sua
linguagem de conhecimento ao ser oriundo do latim através das compilacbes de
Justiniano. A partir de sua “redescoberta”, o direito romano passou a ser a base de
estudo do direito, juntamente com o direito candnico,” porquanto os direitos
nacionais somente vieram ser ensinados nas universidade no século XVIII.

O direito romano, recapitulado a partir do sistema romano-germanico, uniu
os povos da Europa, respeitando suas diversidades*, sofreu as devidas
remodelacbes, em razdo a necessidade de ensinamento de um direito plenamente
racional para construcdo de uma ordem social com a escola do direito natural, nos
séculos XVII e XVIII.

A escola do direito natural, que acaba por dominar a cena nos séculos XVII
e XVIII, afasta-se em diferentes pontos de vista importantes, da dos pds-
glosadores. (...)Afastando-se da ideia de uma ordem natural das coisas
exigida por Deus, ela pretende construir toda ordem social sobre a
consideragdo do homem; exalta os “direitos naturais” do individuo,
derivados da prépria personalidade de cada pessoa.”

Com a escola do direito natural houve o rompimento com a ordem do
pensamento juridico ao ver o direito como uma obra da raz&o. Antes, marcado pelas
concepcoles classicas vinculadas a divindade e as regras de uma Unica realidade
natural, passou a racionalidade da natureza humana aproximando-se ao cenario
cartesiano® da época. Estes fatores foram essenciais para viabilizar anos depois o
movimento da codificacéo.

A escola do direito natural auferiu dois éxitos Unicos: reconhecimento da
extensdo juridica das relacdes privadas ao ambito publico” e a codificacdo. A
distincdo entre o direito publico e o privado foi vista com bons olhos, porquanto as
questdes constitucionais e de administracdo adquiriram uma melhor atencao.

Enquanto que a codificacdo, embora tenha sido criticada pela fragmentacdo do

> DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.

% DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.

* DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.

%% penso. Logo existo.

" Reconhecimento que o direito se estendia & esfera das relacdes entre governantes e governados,
entre a administracdo e os particulares. Nao apenas se restringindo a questdes privadas.
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direito europeu e pela ruptura da comunidade juridica européia na época, permitiu a
aplicacdo pratica do direito®.

O evento da codificagdo permitiu a compilacdo das ideias e dos
ensinamentos expostos nas universidades, transformando-os em direito positivo,
uma vez que o direito ensinado no século XIX ndo era aquele aplicado na pratica. O
direito passa a ser positivado de forma metddica para ser aplicado conveniente a
sociedade moderna e, consequentemente aderido pelos tribunais.

Este ambiente proporcionado pela codificagdo que viabilizou o surgimento
de codigos nacionais e, numa visao otimista, a expansao tanto na Europa como em
outros continentes do sistema juridico romano-germanico. Portanto, o Cddigo
Napolednico de 1804 foi instrumento de inspiracdo a desencadear uma atitude
nacionalista pela Europa na edicdo de cédigos baseados nos costumes de cada
regido®e consequentemente difusdo da familia romano-germanica — em que pese
esse novo fato tenha desconsiderado o direito como norma de conduta social para

supranacional.*

Uma voz. Um palco e, portanto, um espaco neste universo (um verso)
difeomoérfico de vastidBes metafdricas e imagéticas. Espaco que ha de se
fazer publico, para se fazer espaco e, para fazer deste espaco, sua propria
linguagem. Em linha e traco. Perfil e linhagem. Pois é no tamanho da voz
gue se observa o tamanho do interlocutor. No espaco de seu tempo e no
tempo de seu espago. Com um ndmero, uma letra, ou mesmo apenas um
traco. Com um signo; t&o arbitrario quanto possa parecer (Lacan).**

A codificacdo extinguiu com a fragmentacao do direito e a multiplicidade dos
costumes. A saida da unidade juridica do sistema romano-germénico deu lugar a
multiplicidade nacionalista na busca de sua identidade juridica. Ainda que tal evento
tenha ocasionado a concentracdo dos codigos nacionais, permitiu a evolucéo
juridica da familia romano-germanica no experimento de um novo método pratico

para as necessidades da sociedade da época.** A mudanca e individualidade de

8 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.

? DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2002.

% DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.

¥ ARONNE, Ricardo. Razdo & caos no discurso juridico e outros ensaios de direito civil-
constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 138.

%2 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.
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cada Estado ndo significou retrocesso, mas a introducdo e nova percepcao de
paradigma na busca de adequacdo da ordem juridica na transformacédo das bases

da sociedade.

2.2.2 O Direito inglés e suas ramificacdes posteriores

Diferentemente do que se sucedeu na familia romano-germanica, que se
desenvolveu a partir de rupturas e revolucdes — herdada pelo ordenamento juridico
brasileiro - a familia da common law, originaria de terras anglo-saxdnicas®, evoluiu
de forma autbnoma, evidenciando o seu caréter tradicional de um direito baseado
Unica e exclusivamente na jurisprudéncia, que tem preferéncia a continuidade
histérica.

Estas relevantes caracteristicas da common law, ainda que tenham sido, em
parte®, recepcionadas pelos Estados Unidos da América, sofreram adaptacdes
necessarias para adequar-se as particularidades da estrutura organizacional do
pais. Proveniente de colonizacdo inglesa, contudo, desenvolveu-se de modo
adverso, a partir de treze col6nias formadas e administradas de forma independente.

A common law, admitida no inicio de sua formacdo e, assim, mantida,
sofrendo transformacbes e complementacdes, foi a causa de ligagcdo entre estas
colonias, desde que, segundo DAVID®*, suas regras fossem apropriadas para as
condicOes de vida presente destas.

A estrutura do direito inglés, tal como é atualmente aplicado na Inglaterra e
adotado — embora modificado — pelos Estados Unidos, proveio a partir da
concentracdo e centralizacdo do poder em um Unico rei na época®* que, marcada
historicamente pela conquista da Normandia, impediu a propagacao e organizagao

de diversos feudos que pudessem competir com o poder do conquistador.*’

% Sentido da expressao utilizada pelo autor para designar direito inglés (DAVID, René. Os grandes
sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. S&o Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 356).

% Ainda que os Estados Unidos tenha adotado a funcionalidade da jurisprudéncia para as suas
decisBes, deve-se ter em conta a existéncia de alguma diferencas com a Inglaterra no que diz
respeito a estrutura do direito, porquanto, sob o ponto de vista da estrita técnica juridica, os
Supremos Tribunais americanos nunca se sentem vinculados pelos seus proprios precedentes.
Todavia, na Inglaterra, verifica-se um comportamento oposto.

% DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.

% LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na histéria. 3. ed. Sdo Paulo: Atlas, 2008.

% DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.
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Em razéo desta estratégia para manutencao do poder real, o feudalismo nas
terras inglesas ndo se ampliou do mesmo modo em que se deu na Europa
continental - nos quais se formou a familia romano-germanica. Esta limitacdo para o
desenvolvimento e progresso de diversos feudos forcava uma dependéncia ao
monarca, viabilizando uma estrutura organizacional Unica e a criagdo a um direito
comum (comuneley — common law) a toda Inglaterra, baseado, inicialmente, a

aplicacdo do costume para solucao dos litigios.

Este ndo conheceu nem a renovagédo pelo direito romano, nem a renovagéo
pela codificagdo, que sdo caracteristicas do direito francés e dos outros
direitos da familia romano-germanica.(...).

(...) gosta de valorizar a continuidade histérica do seu direito; este surge-lhe
como sendo produto de uma longa evolucdo que nao foi perturbada por
nenhuma revolucdo; orgulha-se desta circunstancia, da qual deduz, néo
sem raz8o, a prova da grande sabedoria da common law, das suas
faculdades de adaptacdo, do seu permanente valor, e de qualidades
correspondentes nos juristas e no povo inglés.*®

Esta célere estrutura concentrada do direito inglés foi fator essencial para o
desenvolvimento de condicbes marcadas pelo tradicionalismo, conservadorismo e
processualismo rigido. O direito inglés sempre buscou o enfraguecimento do direito
privado ao somente dar preferéncia as jurisdicdes relacionadas a questdes de direito
publico que poderiam ameacar a autoridade e a soberania real. Tal pratica proveio
da prépria formacao inicial da common law inglesa norteada pelo monarca que
deixava as matérias particulares a jurisdicbes locais, enquanto que assuntos

vinculados a soberania real cabiam a competéncia mais seletivas.

(...) os Tribunais Reais sdo os Unicos a administrar a justica. As jurisdices
senhoriais tiveram a mesma sorte das HundredCourts; as jurisdicdes
municipais ou comerciais ja ndo apreciam sendo questes de minima
importancia, as jurisdicbes eclesiasticas passaram apenas a preceituar
sobre litigios respeitantes ao sacramento do casamento ou a disciplina do
clero.

Verifica-se que, historicamente, o direito inglés surgiu da necessidade de
manutencdo do controle real sobre a sociedade. Tanto que a fragmentacdo da
jurisdicdo era feita conforme o grau de importancia dos assuntos que envolviam

sempre a necessidade real. Logo, a estrutura do direito inglés ocorreu de forma

% DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002. p. 355.
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extremamente arcaica para um melhor controle da jurisdicdo, ao passo que o rei ndo
tinha mais condicdes para administrar a todos os litigios do reino passou a conhecer
tdo apenas as questdes excepcionais® para as quais se aplicava a common law em
Tribunais Reais de Justica.

A complexidade e a tecnicidade na forma de analise dos casos praticos
foram essenciais para atribuir importancia ao procedimento.Sob a perspectiva
histérica do direito inglés, percebe-se que seus elementos estdo voltados,
primeiramente, sobre o processo — remedies precede rights®, devido ao tipo de
formacdo e do interesse em manter a concentracdo da soberania real - que exigiu a
existéncia de variadas categorias e diversos conceitos do direito inglés. Essa
relevancia processual deixa em segundo plano o conceito de justica, ao recair seu
olhar sobre a solugéo dos litigios e ndo na definicdo dos direitos e das obrigacfes de
cada individuo — como assim é entendido na civil law.

E esta forma de organizacdo que esta associada a um processo arcaico que
exige técnicas experimentadas para a solu¢do dos percalgos tornou a common law
inaplicavel na América do século XVII. As condi¢bes de vida dos colonos ingleses
nao permitiram a recepcdo e pratica do direito inglés tal qual como é visto e
conhecido no territério de origem, porquanto esta familia do direito foi elaborada por
uma sociedade feudal e para nesta ser utilizado; contudo, este tipo de feudalismo
estava consideravelmente afastado das instituicbes americanas.

Ainda, a common law, tal qual como &, ndo concedeu respostas satisfatorias
as novas situacGes dos colonos, uma vez que estes possuiam uma nova Vvisao de
liberdade do individuo contraria aquela concebida pelos juristas ingleses, os quais,
inclusive, cultivavam a rejeicdo da distincdo entre o publico e privado — forma de
incidéncia, esta, que ndo se enquadrava as novas circunstancias deste territorio

longinquo das américas.

Que direito se aplica entdo na América? Se deixarem de lado as
disposicdes particulares procedentes das autoridades locais, na pratica
aplica-se um direito bastante primitivo, em certas colénias baseado na
Biblia, reduzindo-se, geralmente ao poder dos magistrados.*

% Ao rei cabiam os casos denominados como a “alta justica”.

‘O DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002. p. 364.

*L DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002. p. 450.
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Em virtude das condicdes e do contexto das colbnias inglesas, iniciou-se a
codificacdo. Entretanto, esta codificacdo ndo se assemelha a técnica moderna da
codificagcdo, pois seu principal objetivo € considerar de modo favoravel a lei escrita.
Ponto de vista totalmente oposto ao direito inglés, o qual considerava a lei escrita
uma ameaca a sua liberdade.

Foi a independéncia americana que, a partir de 1776, atribuiu condi¢ces novas
para as, até entao, treze colbnias se consagrassem nos Estados Unidos da América.
Buscava-se a consolidacao da ideia de autonomia do direito norte-americano e, nesse
sentido, diversas situacdes historicas, em um primeiro momento, aproximaram o recém
surgido Estados Unidos da América ao direito continental do sistema romano-
germanico. Ainda que com uma resisténcia inicial e tendo em certo momento da sua
histéria a Unido ter deixado seduzir-se pelos direitos da familia romano-germanica, o
territorio americano conseguiu unificar o sistema da common law.

O sistema da common law embora tenha sido admitido e recebido nos
Estados Unidos conservando, na sua forma geral, os conceitos, as formas de
raciocinio e a teoria das fontes do direito inglés*, possui sua originalidade que o
tornou juridicamente independente do direito inglés tal qual como foi oriundo da
Inglaterra. Em que pese durante muito tempo o direito inglés tenha sido visto como
um modelo pelos juristas americanos no decorrer da historia, o american way of life,
agregado as outros fatores multiculturais e de miscigenacdo contribuiram como
fatores sociais elementares para afastar o sistema da common law americana em

face ao da inglesa.

N&o sdo unicamente as regras dos dois direitos que se diferem. Os préprios
conceitos se tornaram muitas vezes diferentes, e os dois direitos, inglés e
americano, ja ndo se identificam pela sua estrutura. Os juristas americanos
formaram-se e organizaram-se profissionalmente de modo diferente dos
juristas ingleses; a atitude americana em face do direito inglés nédo é
idéntica a atitude inglesa; a propria teoria das fontes do direito difere, tal
como prética, nos dois paises.

Por ter evoluido sob a influéncia de fatores histéricos e sociais proprios os
Estados Unidos estejam mais afastados da Inglaterra e, talvez, mais préximos da
forma de percepc¢éo dos paises seguidores do sistema germanico-romano. Caso se

assim ndo o fossem, jamais teriam considerado - ainda que por um breve momento

*2 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.
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histérico - as concepcdes e formatacdo da sistematizacdo de cddigos na célere
busca inicial de consolidacdo de um direto a ser aplicado em territério nacional. Fato
este que ainda se faz presente no territdrio da Louisiana que mantém a adesdo ao
sistema romano-germanico.

Logo, se percebe que certos fatores internos de estrutura, como a propria
codificacdo, e consagracéo histérica tornaram o sistema do direito inglés puro® mais
afastado do sistema da common law adotado pelos Estados Unidos, do que do
sistema romano-germanico. Ndo obstante, a familia romano-germanica, apresente
também sua propria estrutura e singularidade decorrente da sua formacao historica
milenar — que a faz essencialmente divergente da familia do sistema inglés — foi
potencialmente considerada, a partir da defesa pela codificacdo e sistematizacao a
ser englobada como totalidade do direito do Estado americano, em determinado
seguimento de sua importante formacéao.

Em que pese as diferencas da natureza entre os dois sistemas que 0s
afastam, impossivel desconsiderar tracos e influéncias, até certo ponto, da familia
romano-germanica em relacdo ao sistema americano.Nao somente na sua formagéao
histérica, mas, principalmente, no que tange a sua originalidade como sistema
juridico que visa também, no fundo, solucionar questées provenientes da vida em
sociedade ainda que estruturalmente de modo singular.

E esta particularidade original da civil law - proveniente da familia romano-
germanica aderida pelos paises latino-americanos como o Brasil - que também esta
visivelmente presente no sistema norte-americano da common law,que permitiu a
introducéo de diferentes visbes e consideracdes no que diz respeito a organizacéo e
efeitos da Propriedade Industrial nestas nacdes que se estendem em suas
instituicbes econémicas.

Atualmente, independente do sistema ou da familia juridica, a aplicacdo do
direito e, especificamente, da propriedade industrial, fica na dependéncia do ideal
daqueles encarregados de professa-lo. Neste viés, o direito acaba por ser percebido
e interpretado a partir direito comparado a outros paises estrangeiros, ndo devendo
ser visto s6 como lei positivada de carater nacional, mas como instrumento
apropriado para manutencdo das relacées sociais e econOmicas interestaduais

fazendo reinar um novo tipo de justica nas sociedades contemporaneas renovadas.

3 Aquele oriundo da Inglaterra com suas tradicdes
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3 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA ECONOMIA GLOBALIZADA: PERSPECTIVAS
DESDE DIREITO NORTEAMERICANO E BRASILEIRO

O potencial de crescimento econ6mico dos paises ndo esta somente
vinculado as bases da producédo, distribuicdo e consumo de bens e servicos. O
desempenho das economias esta vinculado, principalmente, ao retorno financeiro
das empresas, no que tange aos investimentos na estratégia de protecao de direitos
sobre as tecnologias e signos distintivos.*

A propriedade industrial € instrumento invisivel indispensavel para a
manutencdo das empresas na relacdo de competividade com o mercado. Caso
contrario, as possibilidades de obtencdo e manutencdo de lucro diminuem e,
consequentemente, o0s resultados significativamente negativos para economia

nacional desmotivam o investimento a inovacao a longo prazo.

As coisas, porém, se tornam claras quando vocé examina a Sério o
desempenho empresarial: 0s maiores retornos ocorrem sempre nas
empresas baseadas na propriedade intelectual, e seu formidavel
desempenho de lucros decorre diretamente do poder de mercado que a
valiosa propriedade intelectual proporciona.

Por esta raz&o, o processo de protecédo da propriedade industrial exige maior
atencdo, uma vez que podera determinar os resultados financeiros de uma empresa
e, por conseguinte, agregar maior valoragdo para o estimulo de novos investimentos

econdmicos, em escala global.

3.1 A VALORIZACAO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Os Estados Unidos da América tem consciéncia do reconhecimento do
quantum que o uso de exclusividade da propriedade industrial conduz a sua
economia.”Na&o por outra razdo, que os investimentos em inovagéo e tecnologia sdo
bastante significativos, podendo, inclusive, ser considerados como um dos maiores

do mundo — apenas tendo a China como concorréncia em potencial, em razdo da

“ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Traducdo Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.

> BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Traduc&o Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.
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sua crescente economia nos Ultimos anos e investimentos em tecnologia.**Os norte-
americanos tém conhecimento de que o crescimento econdmico de qualquer pais
esta extremamente correlacionado ao incentivo a inovacdo e tecnologia e,
principalmente, a eficiente protecdo destes impulsos através da propriedade
industrial.

Diferente do que ocorre no Brasil, atualmente. O pais possui um grande
potencial econdmico, razado pela qual é considerada a 72 (sétima) economia mundial;
0 seu vasto territério associado as diversidades climéticas, de norte a sul, permitem
0 desenvolvimento de variados setores da industria, comércio e, inclusive,
gastronémico, fazendo com que o pais seja sempre eleito para investimento de
capital estrangeiro. O turismo é outro setor que foi impulsionado ainda mais apés a
realizagdo da Copa do Mundo, em 2014, viabilizando ao mundo descobrir as
diversas regides e “brasis” dentro de um so territério.

Todavia, a maior parte da populacdo brasileira empreendedora néo
consegue, ainda, visualizar como a exclusividade da protecao das invengdes e das
tecnologias pode ser benéfica e auxiliar cada vez mais no desempenho positivo dos
negocios.

Em virtude do amplo mercado industrial, o pais esta aprimorando o campo
de inovacédo e tecnologia através das industrias e centros de pesquisa que tém o
apoio do governo federal.

Enquanto que na maior parte dos paises existe um apoio politico- econémico
quanto a tutela e investimentos destes oOrgaos federais para promover uma
qualidade e um melhor proveito nos procedimentos para prote¢céo das tecnologias e
inovacgdes, a fim de evitar uma extensdo a Justica Federal — e, consequentemente,
desafogar o judiciario e gerar um maior incentivo ao empreendedorismo e a
economia - no Brasil ndo hda, ainda, esta visdo de estimulo neste grau de
aproveitamento das invencgfes, porquanto carece de estimulos quanto a forma e
eficacia no que tange a protecdo destas inovacdes e criacdes intelectuais.

Tal desequilibrio no incentivo econémico da tutela da propriedade industrial,
que provém destes Estados soberanos detentores de diferentes ordenamentos

juridicos, traz reflexos para suas economias nacionais a longo prazo.

“® BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Traduc&o Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.
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A diversidade de sistemas juridicos nacionais e sua unicidade é a real
motivacdo a ocorréncia dos fenémenos juridicos. Em quase toda a parte, existe um
contraste na aplicacdo do direito que se verifica devido a criacdo de regras juridicas
diferentes em cada ordenamento, gerando uma dissocia¢do®. A common law
americana e a civil law brasileira afastam-se na forma de aplicacdo das regras
juridicas, ndo sé por terem nascidos em familias opostas, mas em razdo das suas

fontes, que norteiam a sistematizacdo dos seus ordenamentos juridicos.

3.2 A HHERARQUIA NORMATIVA

Os ordenamentos juridicos, tanto americano, oriundo da familia inglesa da
common law, como o brasileiro, proveniente da heranga da familia romano-
germanica, na civil law, sado orientados de forma unitaria mediante a funcionalizacao
das fontes® de direito.

As fontes sdo a coluna de sustentacdo das vértebras de qualquer
ordenamento juridico. Em um primeiro momento, elas sédo atos de ideologia oriundos
da criacdo do Estado, essenciais para orientar o desenvolvimento e a aplicacao do
direito em cada um; é a fonte que condiciona a interpretacdo e aplicacao do direito,
porquanto é fator determinante nos valores culturais e sociais transmitidos sem
verbalizagdo em determinado meio social.

A fonte, ao funcionalizar os termos da unidade juridica,apresenta-se
mediante inimeras dimensdes. Uma das principais formas de fonte é a Constituicéo
dos Estados soberanos, porquanto é o instrumento que define e estrutura o modelo
de organizacéao judiciaria, politica, legislativa e econdmica, tomando como base o0s
aspectos histérico-culturais das sociedades. Todavia, ndo é a Unica que concede
elucidacao aos fendbmenos juridicos, visto que existe uma diversidade de natureza
de fontes que se proponham a fazer uma descricdo ndo mentirosa do direito para
sua aplicacdo.” Logo, também devem ser consideradas ao lado das Constituicdes.

“" SACCO, Rodolfo. Introduc&o ao direito comparado. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
8 SACCO, Rodolfo. Introduc&o ao direito comparado. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
49 SACCO, Rodolfo. Introduc&o ao direito comparado. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
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Sob esta perspectiva de coexisténcia de fontes, ao lado das Constitui¢des,
estd a lei, precedentes jurisprudenciais vinculantes e n&o vinculantes® e a
interpretacdo. Em que pese o direito aplicado seja fruto destas fontes primarias,
deve-se considerar o peso da interpretacdo sobre estas, porquanto existe a
transferéncia de uma série de fatores sociais que transmitem conviccbes ao
interprete na sua leitura que o influenciam nas suas proposi¢cdes e consequente
aplicacao do direito.

O papel das fontes, incluindo a interpretacdo, é crucial para condicionar e
conduzir os diferentes ordenamentos nacionais criando resultados juridicos nos
Estados soberanos, que repercutem nas profundezas da sociedade. No caso da
propriedade industrial, como ramificacdo dos direitos de propriedade no sistema
brasileiro, pela civil law, € concebida, direcionada e aplicada no mundo juridico para
o mundo real de forma completamente diversa da concepcdo compreendida na
common law americana.

Logo, a fonte juridica exerce funcdo essencial para nortear as regras de
conhecimento e aplicacdo dentro da propriedade industrial, em especial do direito
das marcas, em um determinado Estado - por meio de seus instrumentos e 0rgaos
federais de fiscalizacdo de suporte -que podem se diferenciar ou se assimilar aos
demais.

Tanto a familia da common law como a da civil law sdo compativeis com a
ciéncia social contemporanea®. Apesar de cada familia do direito apresentar
naturezas divergentes quanto a preferéncia de suas fontes, elas acabaram por se
aproximar - no passar dos anos -no que diz respeito a ideia geral de nacdo e
positivismo na construcdo de seu direito de forma logica frente suas respectivas
necessidades sociais e evolu¢des™, como foi possivel observar.

Contudo, o ponto de desequilibrio entre as fontes juridicas americanas e do
direito brasileiro deve-se ao cenario evolutivo que cada um destes Estados

soberanos tiveram que superar.

* No caso da common law americana mediante a regra do staredecisis, em que os juristas
americanos nao se sentem vinculados aos seus precedentes anteriores ou de outros juizes.
(DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002).

L GLENN, H. Patrick. Legal traditions of the world: sustainable diversity in law. New York: Oxford,
2000.

2 GLENN, H. Patrick. Legal traditions of the world: sustainable diversity in law. New York: Oxford,
2000.
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Os Estados Unidos formado a partir das treze colbnias teve que vencer as
limitacBes culturais para poder incorporar o direito inglés. Ainda que a common law
inglesa tenha sido considerada um modelo para o0s juristas americanos, as
condicbes sociais exigiram uma adaptacdo afim de que se harmonizasse com o

53

direito americano.” Assim, deixou-se para 0 passado boa parte da tradicdo

originalmente inglesa.

What has happened, generally, is the marriage of the idea of a common law
with that of multiple nation-states, and the marriage has been at times a
difficult one. Yet a common law tradition lived with many legal orders during
its development in England, so it may still possible to speak of a single
common law tradition, since the traditions demands far less in terms of
compliance than do other traditions notably slamic. So one can speaks
islams, since deviations from such a demanding tradition are so important,
yet a single common law traditions, since deviations don’t matter much. The
demands of state may fit within a common law environment; they are much
more difficult to square with the breadth and sanctity of islamic law. Yet the
idea of a single of a single common law tradition has been sorely tried, by
national affirmation and national identities.>*

Enquanto que o Brasil, como colénia portuguesa, baseou-se nos principios
da civil law provenientes da tradicdo romano-germanica®. Portugal, na época do
renascimento dos estudos romanos, incorporou o sentimento, a dignidade e a
importancia da romanizacdo nas regras do seu direito, sob a influéncia da escola do
direito natural. Contudo, importante, ressaltar que o Brasil, mais tarde, seguiu as
inspiracées germanicas ao compor uma introducéo ao Cédigo Civil em 1916.*

Quando a Franca invadiu Portugal e a familia real portuguesa — evadiu-se de
sua patria — estabeleceu-se no territério brasileiro, concedendo formacédo ao Império,
houve aceitacdo natural das concepgdes juridicas da familia romano-germanica. A
medida que a América do sul foi-se desenvolvendo, o direito antes pratico,
aproximou-se do erudito, na incorporacao dos codigos redigidos a semelhanca dos

modelos europeus®. Ao contrario do que se sucedeu na América do norte, como

¥ DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.

> GLENN, H. Patrick. Legal traditions of the world: sustainable diversity in law. New York: Oxford,
2000, p. 229.

> DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.

°® DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2002.

> DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.
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colénia inglesa, sob influéncia da common law, ndo houve resisténcia e tampouco
modificacdes para aplicacdo da civil law no territorio latino.

Por esta razéo verifica-se a importancia e influéncia das fontes na formacao
de cada direito, independente da tradicao juridica oriunda. A fonte € vista como um
instrumento de formacéo de qualquer ordenamento juridico relevando como ponto
de partida a origem da familia de direito e, fundamentalmente, o comportamento
humano determinante para a construcao cultural de cada sociedade.

As bases de fontes do direito norte-americano, proveniente da common law,
sdo essencialmente a jurisprudéncia e o constitucionalismo, a qual vem adquirindo
importancia, ndo somente nas raizes da sua Constituicdo Federal, dotada de uma
Declaracdo dos Direitos (Bill of Rights), mas inspira também a lei, mediante o statute

law®®.

3.3 A ORGANIZACAO DO PODER JUDICIAL

Para o entendimento do sistema das decis@es judiciarias — jurisprudéncia —
dentro da estrutura da common law americana, imprescindivel se faz compreender a
sua organizacao judiciaria. Sob a perspectiva como fonte de direito, a jurisprudéncia
americana se diferencia e muito da inglesa, em raz&do da auséncia de vinculagcéo dos
precedentes (stare decisis).

O direito americano apresenta uma estrutura analoga a da common law,
uma vez que sua formatacdo possui pontos de divergéncia com o direito inglés sob
muitos aspectos substanciais. A fundamental diferenca recai sobre a organizagao
judiciaria americana proveniente do sistema politico federativo, que o afasta do
direito inglés e o aproxima, em certos pontos, da sistematica judiciaria brasileira.

A organizacao politica norte-americana proveio da unido de treze coldnias
independentes e autbnomas que, por consentimento, preferiram ser guiadas por
uma entidade politica comum, mas sem abandonar sua autonomia®. Em razao do

seu processo histérico de formacdo, como coldnia inglesa, optaram pelo pacto

%A legislacdo nos paises da common law, devido as tendéncias dirigistas tem adquirido uma maior
relevancia como fonte do sistema da familia do direito inglés. Diferente do que se sucedeu na
Inglaterra, nos Estados Unidos este fenbmeno é ndo visto como uma novidade, porquanto uma
série de fatores contribuiram, apés a independéncia americana, para conceder maior relevancia a
lei. (DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002).

* DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.
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federativo. Em que pese tal eleicdo,a sua estrutura viabiliza atribuicdes respectivas
as autoridades federais e aos Estados.

Esta forma de sistematizacdo permite aos Estados da federacdo a
elaboracdo de suas prOprias leis e regulamentos, sendo sua competéncia
considerada como a regra; e a autoridade federal a excecéo.

Diferentemente do que se encontra na maioria dos Estados soberanos
adeptos ao pacto federativo, a organizagéo judiciaria dos Estados Unidos comporta
que os Estados tenham sua propria jurisdicdo ndo dependendo tdo apenas de uma
jurisdicdo federal no cume da hierarquia. Logo, existe uma dupla hierarquia de
jurisdicdes: federais e dos Estados.

O Poder Judiciario brasileiro ndo compreende uma dupla hierarquia de
jurisdicdo entre jurisdicdo federal e estadual, como é estabelecido nos Estados
Unidos. Os 26 (vinte e seis) Estados federados brasileiros respeitam a Constituicao
Federal que esta no cume da hierarquia e cada um deles atendem a legislacdes
infraconstitucionais, que ndo sao locais,mas sim aplicadas e observadas em todo
territorio.

No Brasil, a Jurisdicdo divide-se entre Justica Comum e a Justica Especial.
Todas as matérias ndo elencadas na Justica Especial, ficam sob a otica da
jurisdicdo comum por excluséo.

Enquanto que no territorio federativo americano, as jurisdicdes federais séo
multiplas podendo ser divididas em dois grupos: jurisdicdes federais de direito
comum e as jurisdicbes federais especiais. O primeiro grupo detém-se a toda
matéria ndo elencada nas jurisdicdes especiais, na quais sdo reservadas questdes
criadas por leis federais diversas, como assuntos da propriedade industrial —
licencas e patentes.

A estrutura das jurisdicdes federais para questdes de direito comum é
composta, na base hierarquica, por tribunais de distrito para os quais cabe recurso
ao Tribunal de Apelacbes (Court of Appeals) e, ainda, em Ultima instancia, recurso
ao Supremo Tribunal Federal®. Enquanto que a formatacédo dentro das jurisdicoes
federais para assuntos de matéria especial, na maioria dos casos, inicia-se
diretamente nos tribunais federais especiais — criados por leis federais — sendo

jurisdi¢des substitutivas das jurisdicdes do Estado nos distritos ou territérios federais.

® DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.
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Estes tribunais federais especiais, na maioria das vezes, possuem
competéncia exclusiva e quando ndo detém, € possivel o autor escolher entre o
tribunal especial e o de distrito. Igualmente, é vidvel que 0s recursos sejam
interpostos aos tribunais federais distritais, como a Court of Appeals ou, até mesmo,
diretamente ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos®.

A organizacdo judiciaria das jurisdicdbes dos Estados apresenta uma
organizacao judiciaria que lhe é prépria, podendo variar de um Estado para o outro a
forma de denominacdo de cada grau de jurisdicAo e a sua hierarquia comporta
essencialmente trés graus®: na base ha uma jurisdicdo de primeira instancia, um
tribunal de recurso intermediario e no topo, o Supremo Tribunal ou pode ser
denominado em alguns Estados como Court of Errors. H4, ainda, em poucos
Estados, tribunais especiais de equity®.

Em contrapartida, a organizacdo judiciaria brasileira possui o Poder
Judiciario concentrado tdo somente na capital federal. A sua estrutura é estabelecida
e prevista na Constituicdo Federal de 1988, a qual em seu artigo 92* da CF
apresenta os 6rgaos essenciais da estrutura do Judiciario: O Supremo Tribunal
Federal, O Superior Tribunal de Justica, os Tribunais Regionais Federais e Juizes
Federais, os Tribunais e Juizes do Trabalho, os Tribunais e Juizes Eleitorais, os
Tribunais e Juizes Militares, os Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito Federal
e Territorios.

A partir da composicéo destes orgaos, ha duas Justicas comuns: a Justica
Federal e a Justica Estadual. A primeira composta por Juizes Federais e dos
Tribunais Regionais Federais compete, de regra, o julgamento das causas de
interesse da pessoa, da Unido ou em razdo da matéria, quando houver incidéncia de

certos casos especificos previstos na Constituicdo. *Aos Estados-membros

® DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.

%2 Nao s&o todos os Estados gue comportam trés graus de jurisdicdo, alguns apresentam tdo apenas
dois graus, visto que ndo detém de tribunal de recurso intermediario (DAVID, René. Os grandes
sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins Fontes, 2002).

® Trata-se de procedimento de andlise dos casos particulares quando o Rei. No século XVI, ndo
consegui analisar todas as situa¢des que chegavam a Corte e delegou ao Chanceler tal atividade
jurisdicional a certas matérias.

® BRASIL. Constituicdo (1988). Constituicdo da Republica Federativa do Brasil. Disponivel em:
<http://lwww.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 15 jun.
2015. Artigo 92.

® CARNEIRO, Athos, Gusmao. Jurisdicdo e competéncia. 18. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2012.
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competem as questdes nédo incluidas na competéncia da Justica Federal comum,
bem como na Justica Federal especiais.

Ademais, a Unido, o Distrito Federal e os Territorios, e os Estados
apresentam Juizados Especiais, 0S quais sdo competentes para conciliacao,

julgamentos e demais procedimentos.®

Além do Supremo Tribunal Federal, ctpula do Poder Judiciario brasileiro,
assim colocado no apice da piramide judiciaria, temos quatro tribunais
superiores: o Superior Tribunal de Justica - STJ, o Tribunal Superior
Eleitoral - TSE, o Tribunal Superior do Trabalho - TST e o Superior Tribunal
Militar - STM. Seguem-se os Tribunais de 2° grau: a) Justica da Unido: cinco
Tribunais Regionais Federais (2" grau da Justica Federal), dezesseis
Tribunais Regionais do Trabalho (2" grau da Justica do Trabalho, certo que
haverd pelo menos um Tribunal Regional em cada Estado e no Distrito
Federal (CF, art. 112), pelo que os demais encontram-se em fase de
instalacdo) e vinte e cinco Tribunais Regionais Eleitorais, um em cada
Estado e no Distrito Federal; b) Justica Estadual: vinte e cinco Tribunais de
Justica, oito Tribunais de Algcada (dois no Rio, um criminal e outro civel; trés
em Séao Paulo, um criminal e dois civeis; um em Minas; um no Parana e um
no Rio Grande do Sul) e trés Tribunais de Justica Militar estadual (Minas,
S&o Paulo e Rio Grande do Sul). Ao todo, pois, séo trinta e seis os Tribunais
de 2Q grau estaduais.®’

No Brasil, os Estados-membros da Unido ndo possuem autonomia
jurisdicional, como ocorre nos Estados Unidos, nos Estados. Embora cada Estado-
membro brasileiro possa ser regido por Constituicdes préprias e leis estaduais, estas
devem observar os ditames da Constituicdo Federal, enquanto que no territorio
americano, os Estados federados possuem autonomia para regular suas préprias

leis e Constituic6es que podem variar de Estado para outro.

3.4 A APLICACAO DO DIREITO

Tomando como suporte esta estrutura judiciaria americana, verifica-se como
se da a base e compreensdo deste direito ndo escrito, o qual é encontrado na
declaracéo dos tribunais de justica e nos principios das regras de jurisprudéncia e é
fonte do direito americano.

Embora o direito americano, sendo essencialmente jurisprudencial,
desempenhe funcéo idéntica na Inglaterra, o desequilibrio quanto a estruturacéo do

judiciario americano em relacéo ao inglés repercute na descentralizacdo do judiciario

® CARNEIRO, Athos, Gusmao. Jurisdicdo e competéncia. 18. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2012.
" CARNEIRO, Athos, Gusmao. Jurisdicdo e competéncia. 18. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2012. p. 68.
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e, consequentemente, no modo como se da a elaboracdo da jurisprudéncia e sua
uniformidade®.

O primeiro aspecto diz respeito sobre a forma como a common law é
concebida e aplicada tanto no a&mbito federal como estadual. Se h& essa diversidade
de jurisdicdes que acarreta em uma multiplicidade de decisGes, muitas vezes pode
ocorrer uma divergéncia entre a liberdade de jurisdicdo estadual em face da federal
no tratamento de situagbes semelhantes. Tal divergéncia gerou como solugéo a
aplicacdo de regras denominadas general common law®.

Ainda que nao haja uma concordancia generalizada nesta forma de
aplicacdo, o critério elencado tomou como principio a natureza psicolégica dos
norte-americanos, que antes de pesarem a sua participacdo como Estado federal,
sempre se visualizam, em primeiro lugar, como cidadaos componentes dos Estados
Unidos. Esta cultura patriota sobrepesa e contribui na formacéo da jurisprudéncia
americana.

O segundo aspecto incide sobre o modo de concentracdo do direito
americano, dentro desta estrutura federal do pais, que ocasiona uma nao
uniformidade das decisfes jurisprudenciais, que pode gerar uma inseguranca nas
relaces juridicas, visto que ndo ha vinculacdo entre os precedentes, inclusive,
emanados de um mesmo juiz.

Enquanto que na Inglaterra a justi¢a inglesa se concentra em Londres, nos
Estados Unidos existe uma descentralizacdo da justica a qual é dispersa entre as
jurisdicbes proprias de cada Estado e a multiplicidade de jurisdicbes federais em
todo territério da Unido e n&o tdo somente na capital federal. E esta difusdo na
estrutura jurisdicional que viabiliza, por um lado, uma maior flexibilidade nas
decisbes americanas, deixando para um segundo plano a busca por uma

uniformidade do direito™.

Em suma, pode-se dizer que nos Estados Unidos ndo h&d common law
federal, mas é necessario corrigir esta afirmacéo dizendo que os cinquenta
direitos judiciarios que se encontram nos cinquenta Estados, embora sejam
em teoria distintos, sdo considerados como sendo ou devendo ser idénticos
uns aos outros. Esta identidade ndo cria um conceito de direito federal, mas
na realidade, ndo existe grande diferenca entre cinquenta direitos estaduais

® DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.

% S50 consideradas as regras da common law federal aplicadas na auséncia de “lei” Estadual.

" Esta difusdo jurisdicional no territorio federativo que preocupa o direito americano quanto as
guestdes de seguranca juridica nas suas decisoes.
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concebidos como uniformes e um direito Unico que seria, pelo seu ambito
de aplicacao, um direito federal.

Tudo indica que é esta modificacdo constante da jurisprudéncia americana,
embora por um lado enseja uma inseguranca juridica, por outro, é vista como
necessaria para diminuir as diferencas e enfraquecer a regra rigida das decisdes
muito precisas e vinculantes. O dare states € fruto da estrutura federal americana
gue alimenta este formato jurisprudencial e afasta o direito americano do inglés.

Na Inglaterra, a regra do precedente é imposta aos juizes de forma rigorosa,
devendo ser pormenorizada sua aplicacdo o menos possivel. Nos Estados Unidos, a
regra do precedente ndo € absoluta, sendo observada nas jurisdicbes Estaduais,
enquanto que no Supremo Tribunal dos Estados Unidos existe uma maior
flexibilidade interpretativa sobre a Constitui¢ao.

E esta maleabilidade de adaptac&o constitucional que viabiliza uma melhor
adequacao, ndo sO as correntes do pensamento, mas também as necessidades
econdmicas do mundo moderno, uma vez que os Estados soberanos ndo governam
mais restritamente para o desenvolvimento de suas instituicGes e populacdo nas
limitagBes do territorio.

Na contemporaneidade, o poder soberano esta evidentemente associado ao
progresso da nacdo dentro de um sistema global de investimentos e, portanto,
estagnados no tempo, ficam aquelas nac¢des presas ao seu tradicionalismo rigoroso
que consequentemente obstruia evolucao social, econdmico e cultural de um Estado
dentro contexto internacional.

Desta forma, percebe-se que ndo sé ao lado da jurisprudéncia norte-
americana como fonte essencial da common law, mas principalmente como
instrumento de suporte e controle desta, estd a lei escrita representada pela
Constituicdo Federal. que, na verdade

A Constituicdo Federal dos Estados Unidos, promulgada em 1787,
representa ndo apenas o ato de fundacdo do pais, mas como a fonte primordial do
direito americano norteador da propria jurisprudéncia, porquanto este instrumento de
fonte poderoso ndo se limita a organizar as instituicées politicas baseada no sistema
federativo, mas viabiliza o dialogo destas instituicdes com os cidaddos americanos.

Por ser brindada com uma Declaracdo de Direitos,a Carta demonstra a
influéncia que a estruturadas fontes do direito americano, embora baseado na

common law,teve da escola do direito natural ao incorporar os limites e
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principios.Esta inspiracdo viabilizou a consolidacdo do pacto social norte-americano,
gue de certo modo, desconstruiu a ideia inicial empregada pela common law inglesa:
antes da solucdo de um processo (litigio) existem a resguarda e tutela dos direitos
dos cidaddos. Logo, a Constituicdo como lei fundamental estabelece as bases da
sociedade estreitando os lagcos entre as instituicbes governamentais e 0s norte-
americanos na sua posicao social.

Logo, o modelo constitucional americano ao conter uma Declaragdo dos
Direitos afasta ainda mais o direito americano do direito inglés, porquanto o sistema
da common law tem resisténcia a natureza do direito de origem legislativa, por
visualizar as leis como férmulas que estabilizam o direito, sem permitir a evolucdo na
resolucdo dos dos causus e, assim, do crescimento juridico. O sistema da common
law da forma como € aplicado na Inglaterra considera a lei como peca estranha que
poderia obstruir o direito inglés ao invés de auxilia-lo.

O direito americano, justamente, por perceber a lei escrita, base da
Constituicdo Federal, como uma aliada, revolucionou a forma e a sistemética da
common law™. Ao ponderar os principios e a ordem social em primeiro lugar a fim de
garantir o cumprimento do pacto social, a Constituicdo americana possibilitou a
flexibilidade da sua interpretacdo e o exercicio de controle das jurisdicbes que
concebem a common law™.

Assim, mesmo que as jurisdicdes atuem mediante a regra e aplicacdo da
common law, podera incidir anulacéo das decisdes, pois existe um controle sobre a
forma de jurisdicdo que deve obedecer aos principios fundamentais dispostos na
Constituicdo aptos a garantir a uniformidade do direito americano.

Esta inovacao acaba por distanciar o direito americano do inglés e aproxima-
lo do direito brasileiro, baseado na civil law. Do mesmo modo que o sistema juridico
brasileiro € formado por elementos romanicos que guiam a sua interpretacao
constitucional mediante o estabelecimento de principios, o direito americano também
sofreu inspiracbes no decorrer da sua histéria, que o levaram ndo somente a
resolver litigios, em primeira ordem hierarquica, como o direito inglés.

Para possibilitar a solucdo dos processos, o direito americano visualizou

normas de condutas principiolégicas aptas a nortear as relacdes humanas e a partir

" DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.

2 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.
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de entdo poder construir a edificacdo da jurisprudéncia, assegurando, assim, na
medida necessaria, a uniformidade do direito americano”.

E esta mesma forma de compreensdo que o direito americano possui, que
viabiliza a aplicagcdo da common law, dentro da multiplicidade de jurisdicdes
Estaduais e Federais, tendo como suporte uma lei escrita, que € a Constituicao
Federal — constituida na Declaracéo de Direitos — reflete para outros setores sociais.

Devido a estrutura juridica sélida em sua base proveniente das fontes, os
Estados Unidos conseguiram dar apoio e desenvolver sua economia, visualizando
que a propriedade industrial, antes de tutelar as criacdes, inovagdes e tecnologias
oriundas do intelecto, protege, em primeiro lugar, os investimentos e os sonhos do
cidaddo americano na construc¢éo do futuro do pais posicionado em escala global.

O Brasil, da mesma forma, a partir de suas fontes principiolégicas que
estruturam o ordenamento, poderia espelhar-se positivamente ao sistema americano
qguanto a tutela das criacdes intelectuais. Por aplicar o direito proveniente da familia
romano-germanica - civil law — deveria olhar sob a mesma 6tica a fim de possibilitar
o desenvolvimento ndo s6 da tecnologia e inovacdo do pais, mas acima de tudo:

econdmico em ambito internacional.

® DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. Sdo Paulo: Martins
Fontes, 2002.
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4 O LEGADO MARCARIO SOB A OTICA DAS TRADICOES JURIDICAS

A propriedade intelectual, concebida pela imaginacdo e capacidade criativa
do homem, apoia-se no conhecimento e investimentos dos recursos humanos e
materiais para que possa ser criada e desenvolvida.”Independentemente de sua
natureza, a criacdo apresenta necessariamente um carater inédito, por ser fruto de
um esforco intelectual humano que compde o patriménio seja de um individuo ou
uma empresa.

Ao assumir o status de bem integrante do acervo patrimonial, é digno de
uma protecado juridica adequada por meio da atribuicdo de concessfes de direito
para uso exclusivo. E esta exclusividade que implica na imposicéo, seja do individuo
ou de uma sociedade econdmica,no controle do mercado e o estimula cada vez
mais a contribuir para o desenvolvimento econémico de uma sociedade™.

E a partir deste reconhecimento da importancia da tutela das invencées e
tecnologias oriundas das criacdes do espirito humano’que se constata a fonte
energética do sucesso empresarial independente da sua escala de atuacdo’”. A
propriedade intelectual atribui valoracdo aos principais ativos que direcionam o

n78

negocio ao nortea-lo para “o despertar”” econémico de exploracdo e exclusividade

de determinada fatia do mercado.

Os beneficios e privilégios, bem como a garantia legal da protecdo e defesa
das criagBes intelectuais, sendo atribuidos, aos respectivos autores, pelas
autoridades dos Estados, tém, naturalmente, a sua eficacia circunscrita aos
territorios desses mesmos Estados’®.

A protegao das inovagdes ocasiona uma maior eficiéncia no aproveitamento
do mercado, ndo sé nacional, como também internacional, tendo em vista que gera
uma apoderacdo no controle do posicionamento de uma empresa em relacdo as

suas concorrentes. Quando um negocio zela pela seguranca juridica dos seus ativos

" MAIA, José Mota. Propriedade industrial. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. v. 1.

> BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Traduc&o Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.

® VICENTE, Déario Moura. A tutela internacional da propriedade intelectual. Lisboa: Almedina,
2009.

" BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Traduc&o Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.

8 BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Traducéo Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.

" MAIA, José Mota. Propriedade industrial. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. v. 1.
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econbmicos, este consegue adquirir uma maior visdo do campo em que atua e,
conseqguentemente, auferir uma maior eficiéncia e lucratividade.

O elemento essencial para garantir este progresso empresarial no controle
do mercado de atuacdo, que se reflete nas economias em escala global, esta no
entendimento sobre a forma da aquisi¢do de direitos para seu criador® - e, muitas
vezes, proprietario - dentro das generalidades de cada sistema juridico®.

Em razdo da diversidade de ordenamentos juridicos, os quais podem ser
oriundos das familias da common law ou romano-germanica, verifica-se a existéncia
de diferencas significativas nos regimes de aquisicdo destes direitos imateriais,
porquanto, em de cada um, constata-se a divergéncia de nocdo a atribuicdo a
propriedade juridica. Estas distingdes repercutem diretamente sobre a forma de
protecdo e sua eficicia imediata sobre o negécio no mercado altamente competitivo,
ecoando para os resultados econémicos independente do grau de atuacdo. “Porém,
dada a natural mobilidade da propriedade intelectual, reconheceu-se, desde inicio, a
necessidade de oferecer, cada Estado, essa mesma prote¢cdo aos nacionais de
outros Estados”.®?

A esta diferente forma de acepc¢édo na aquisicdo dos direitos subjetivos da
propriedade industrial® — especificamente — cria uma comunhdo de problemas e
solugbes entre as diversas vertentes®dos sistemas juridicos e econdmicos nos
Estados soberanos, tanto na familia da common law como na romano-germanica.Os
principios e valores juridicos entre 0s ordenamentos, em sua maioria opostos,
acabam por gerar uma ubiquidade® e conflitos nas relacdes interestaduais, uma vez
gue a natureza do sentido de propriedade imaterial ultrapassa as fronteiras
territoriais da soberania num mercado globalizado.

Tamanha disparidade entre a apreciacdo da nocao de propriedade entre a
common law e a familia romano-germanica ocasiona ndo s6 uma consideravel

confusdo na mente do empresario investidor, como também pde em risco seus

% Muitas vezes o criador de uma marca ou inventor de uma patente ndo detém a propriedade e os
direitos sobre suas atividades intelectuais.

8 VICENTE, Déario Moura. A tutela internacional da propriedade intelectual. Lisboa: Almedina,
2009.

8 MAIA, José Mota. Propriedade industrial. Coimbra: Livraria Aimedina, 2003. v. 1.

8 McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Clark Boardman
Callaghan, 1996.

8 VICENTE, Déario Moura. A tutela internacional da propriedade intelectual. Lisboa: Almedina,
2009.

8 VICENTE, Déario Moura. A tutela internacional da propriedade intelectual. Lisboa: Almedina,
20009.
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ativos imateriais que regem o0 negdcio; pois se ndao forem devidamente tutelados,
poderd ocasionar na perda de uma fatia do mercado em relacdo aos seus
competidores, sofrendo com os resultados inverso ao do sucesso. Como efeito, a
ma protecdo dos estimulos tecnolégicos e inovadores repercutem numa fraca
economia nacional.

Desta forma, a alta competitividade do mercado internacional exige do
empreendedor uma forte atualizagdo sobre as exigéncias nao somente das
necessidades tecnologicas deste meio competitivo, mas, principalmente, sobre a
importancia da percepcdo que a propriedade®atribui e exige dentro de cada
ordenamento juridico. Caso contrario, os investimentos imateriais do negécio estariam
fadados a comunh&o de um mesmo mercado e a sua falta de exclusividade.?’

Em decorréncia destes riscos econdmicos, necesséria se faz a analise sobre
a forma de tutela da propriedade industrial em uma das maiores potenciais
econbmicas em relacdo ao sistema brasileiro. Os Estados Unidos da América
concede importante estimulo a propriedade industrial, pois tem nocédo da
contribuicdo majoritaria que esta acrescenta a sua economia nacional que repercute
na escala global,*ao viabilizar a competividade no mercado independente do
tamanho das empresas ou das pessoas fisicas empreendedoras.

N&o por outra razdo o territério norte-americano € uns dos maiores paises
em concessfes de patentes, valoracdo do direito autoral e estimulo em inovacées
de marcas no mundo todo®, em virtude de propiciar juridicamente uma forma de
tutela adequada que viabiliza a utilizacdo dos instrumentos de propriedade
intelectual como ferramentas a fim de tonificar o mercado econdémico, independente
da dimenséo da atuag&do empresarial.

Em matéria de patentes® e software™, ainda que protegidos de diferentes

% BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Traducéo Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.

8 TIMM BENETTI, Luciano. Direito e economia no Brasil. 2. ed. Porto Alegre: Atlas, 2014.

% BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Traduc&o Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.

8 INSTITUTIONAL INVESTOR. How today's economic conditions affect global multi-asset and
fixed income investing. 11 May 2015. Disponivel em: <http://www.institutionalinvestor.com/
Article/3447931/Asset-Management-Green-Investing/How-Todays-Economic-Conditions-Affect-
Global-Multi-Asset-and-Fixed-Income-Investing.html#.VZsbMBtViko>. Acesso em: 18 jun. 2015.

% As patentes, embora regulamentadas pela Lei n°® 9.279 de 14 de maio de 1996, possuem uma
forma de tutela especifica e procedimentos administrativos préprios que se diferenciam no formato
de protecdo da marca.

% No Brasil existe uma lei especifica que trata sobre a tutela do software. Lei n° 9.609 de 19 de
fevereiro de 1998.
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modos,hd o estimulo constante para a inovacao cientifica que fomenta o mercado
tecnoldgico que seduz diariamente a atualizacdo do consumidor em qualquer setor.
Da mesma forma, a industria cinematografica, por meio do direito autoral, fabrica, a
cada dia, novos artistas e alimenta o mercado cultural em todo o mundo. As marcas,
por meio de sinais distintivos, chamam atencdo do consumidor na eleicdo de uma
preferéncia qualitativa e sinbnimo de identidade pessoal.

Portanto, em todas as diversas formas de aquisicdo de protecdo das
criagbes intelectuais, constata-se o0 impulsionamento que a estrutura juridica
baseada na familia da common law norte-americana oferece aos empresarios;
ampliando, inclusive, o conceito de “empreender”, ao conferir tal denominacéao, até
mesmo, aos artistas, em relagdo a sua imagem publica.

Ainda que indubitavelmente os setores no meio cinematografico e
tecnoldgico arrecadem o reconhecimento mundial e contribuem consideravelmente a
economia do pais, o0s sinais distintivos - denominados como marcas - sao a principal
forma de identificacdo legal, nos limites das fronteiras de cada nagéo, que permite o
reconhecimento das fontes e das qualidades dos produtos desenvolvidos em

determinado mercado, ainda que de origem alienigena.*

Trademarks are a universal phenomenon in that the legal system of almost
every nation in the world regonizes some form of identification of the source
and quality of goods. In free market economies, trademarks are legally
recognized and protected as an inherente feature of the marketplace and of
consumer protection. Even in the formerly highly socialized economies of
Eastern Europe and the USSR, trademarks were legally recognized as
contributing to the improvement of quality in goods.*?

Os Estados Unidos sabe exatamente como incentivar o mercado na criacéo
de investimentos seja nacional ou estrangeiro. O sistema capitalista norte-americano
detém o know-how ao empreendedorismo, razdo pela qual zela cuidadosamente e
metodicamente pelo seu sistema de andlise de protecdo aos sinais distintivos: as

marcas™. “From an economic point of view, a trademark is merely a symbol that

%2 McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Clark Boardman
Callaghan, 1996.

% McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Clark Boardman
Callaghan, 1996.

% BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel. Traduc&o Carlos Cordeiro de Melo. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.



39

allows a purchaser to identify goods or services that have been satisfactory in the
pest and reject goods or services that have failed to give satisfaction”.*

A protecdo das marcas em territdério norte-americano chama atencdo
justamente sobre o sua forma de propriedade, por meio do seu sistema da common
law. O conceito de propriedade e modo pelo qual esta € atribuida ultrapassa o
sentido fisico, pois elege um significado intelectual mais complexo que resulta no
direito de excluséo de terceiros a determinado mercado. Ainda que ndo apresente a
tangibilidade de uma por¢cdo de terra, podera ser protegida e alienada, como se
assim fosse, devido a existéncia de titular legitimado a impedir o uso indevido por

terceiros.*®

The legal nature of “property” and “rights” are purely intellectual, non-
physical concepts. Justice Holmes applied this principle to trademarks when
he stated that, “in a qualified sense the markis property, protected and
alienable, although as with other property its outline is shown only by the law
of torts, of which the right is prophetic summary.” ¥’

Na maior parte dos paises oriundos da familia romano-germéanica, em que
impera o sistema da civil law, o sentido de propriedade é visto como uma garantia
concedida governamentalmente por meio de um registro.

No Brasil onde se aplica a civil law, a aquisicdo de direitos possessorios
sobre uma marca somente serd concedido através de um registro devidamente
expedido pelo 6rgao federal responsavel pela protecdo das inovacdes e tecnologias,
em territério nacional, chamado de Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI). Se ausente o registro oficialmente emitido pela autarquia federal, ndo ha
protecdo e tampouco poderd o empresério reivindicar zelo pelo seu mercado de
atuacao.

Tal exigéncia de registro para reconhecimento da aquisicdo de direitos
marcarios ocorre em razao do direito civil brasileiro ser aderente do regime atributivo

de direitos e nédo declarativo como é a common law.®® Em outras palavras, sob a

% McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Clark Boardman
Callaghan, 1996. §2:3.

% McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Clark Boardman
Callaghan, 1996. §2:3.

% McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Clark Boardman
Callaghan, 1996. §2:14.

% INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS.
Comentarios a lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
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égide do sistema da civil law, a seguranca juridica em relacdo aos sinais distintivos

somente se verifica, como regra geral por meio de um registro.*

Isto significa que, no Brasil, o direito de uso exclusivo sobre a marca e a
consequéncia prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou
semelhantes em meio a produtos ou servicos congéneres sdo adquiridos
através de um registro validamente expedido, e ndo pelo uso, conforme se
da nos paises adeptos ao sistema declarativo, como nos Estados Unidos da
América.'®

Percebe-se, assim, que o registro é uma formalidade obrigatéria para a
obtencdo da propriedade sobre os sinais distintivos e seus corolarios, tendo a Lei
como ferramenta norteadora da protecdo. Enquanto que nos Estados Unidos o
sentido de protecdo € regido pelo sistema declarativo, ou seja, independe da
expedicdo de registro proprio para reconhecer a aquisicdo de direitos sobre uma
marca, pois € uso prévio e efetivo dos produtos ou servi¢cos dispostos no mercado
que determinara a sua protecdo."

Esta forma de reconhecimento da tutela de propriedade dentro do sistema
de marcas na common law é orientada por principios fundamentais de protecao
marcaria que colocam o consumidor em primeiro lugar, bem como o possivel dano
que a marca podera ocasionar a este. Nos Estados Unidos, os parametros de
propriedade dos sinais distintivos estdo diretamente associados pela forma de
percepcdo do consumidor diante da marca no mercado. Esta maneira de definigcao
do direito proprietario, no ambito da tutela marcaria na propriedade industrial, é
completamente diferente de outros tipos de propriedade material*®,

While a trademark can be categorized as a kind of “propriety” right, such a
characterization often creates more confusion than clarify. This is because
the “property” parameters of a trademark are defined very differently form

any other kind of “property”. In most of cases, the exclusive “property” right
of a trademark is defined by customer perception.'®?

% INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS.
Comentéarios a lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

190 |NSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS.

Comentarios a lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 256.

McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Clark Boardman

Callaghan, 1996.

Ainda que exista dentro do sistema da common lawdiferenca entre a definicdo de propriedade

material e imaterial, deve-se ressaltar que do mesmo modo, a forma de tutela do direito material

sob a égide da common law é tutelado diversamente do sistema da civil law.

1% McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Clark Boardman
Callaghan, 1996. §2:14.
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A common law nos Estados Unidos outorga ao comércio na pessoa do
consumidor a responsabilidade de determinar a aquisicdo de direitos por meio da
propriedade' de um sinal marcéario. Devido a este formato americano de privilégio
ao consumidor, o trademark system baseia-se na prova de uso efetivo do sinal para
atribuir a propriedade legal sobre este, ou seja, somente designa uma propriedade
de marca sob a tutela da lei, se for evidentemente comprovada a sua utilizacdo no
mercado americano. Caso contrario, de forma alguma se podera obter o uso

exclusivo de um sinal dentro do territério americano.

The United State is known as a “used-based” trademark nation. In the
United States, other than for qualified foreign companies, a symbol must
actually have been used as trademark before there is anything to register.
Thus, for domestic individual and companies, there is no way to obtain
“registration” of a designation before that designation has actually been used
as a mark in the sale of goods or services.'®

Diferentemente da forma de visdo brasileira que, sob a égide do sistema da
civil law,pelo regime atributivo de direitos, primazia a protecdo empresarial'®,
mediante 0 amparo aquele que primeiro protocolar um pedido de registro no 6rgao
publico responsavel, porquanto confere maior importancia a exteriorizagdo por meio
de um reconhecimento legal e public notice' do direito de propriedade. Por esta
razao, nao se trata de um direito declarativo e, sim, atributivo, que apresenta como
fonte de reconhecimento da propriedade tdo somente a lei e ndo o comércio em si

mesmo.

Sujeitas ao registro, sdo propriedade industrial a partir do mesmo, nédo se
concebendo, no direito brasileiro vigente, um direito de propriedade natural,
resultante da ocupacdo sobre a marca. No entanto, a partir do depdsito
haveria uma expectativa de direito, suscetivel, entendem alguns, inclusive
de protecéo possessoria.'®®

1% McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Clark Boardman
Callaghan, 1996.

1% McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Clark Boardman
Callaghan, 1996. §19:1.25.

196 ASCENSAO, J. Oliveira. Direito industrial e consumidor. In: WALD, Arnold (Org.). Doutrinas

essenciais de direito empresarial. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 909-927.

Terminologia utilizada na lingua inglesa para explicar que nos paises baseados na civil law, atribui-

se maior importancia ao empresario, porquanto o registro € visto como a principal fonte de direito e

ndo no uso, como ocorre em paises da common law. (McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on

trademarks and unfair competition. Clark Boardman Callaghan, 1996).

1% BARBOSA, Denis Borges. Protecédo das marcas: uma perspectiva semiolégica. Rio de Janeiro:
Ldmen Juris, 2008. p. 8.
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O sistema americano da common law atribui ao consumidor o papel principal
no mercado, porquanto atenta para os principios fundamentais tutelados por meio do
Bill of Rights'®que constituem os direitos do cidaddo americano tdo preservados em
sua Constituicdo Federal. N&o por outra razéo, a tutela da propriedade dos signos
distintivos elege, primeiramente, o cidaddo norte-americano, no status de
consumidor, como motivo essencial para amparar e, assim, poder designar a
propriedade imaterial, pois é este quem enfrenta e sofre com as influéncias
mercadoldgicas do cotidiano estando sempre em busca de movas inspiracées de
consumo, conforme preconiza o american way of life*,

Poder-se-ia dizer que na common law americana, 0 consumidor assume a
posicéo de julgador ao definir se um signo distintivo inaugurado no mercado, viabiliza a
sua percepcao de distintividade. Se assim o for, este sinal conquista seus direitos por
ter apresentado uma positiva receptividade do publico consumidor; diversamente do
gue é interpretado pela legislacédo do Brasil, pelos principios da civil law.

Seguramente, a Lei brasileira n°® 9.279/96"* ndo tem como objetivo principal
a protecdo do consumidor, mas sim o amparo empresarial, centrado nos sujeitos
que sdao titulares dos direitos exclusivos. A tutela do consumidor é secundaria,
verificando-se em razédo da funcéo distintiva da marca na concorréncia desleal'*;
enquanto o direito da common law americana, vé no comportamento do consumidor
a fonte primaria dos direitos legais da propriedade industrial.

Por esta razdo, o pré-uso € essencial, pois ira gerar os resultados da
implantacdo desta nova marca no mercado, ao instigar o consumidor a uma
preferéncia de consumo diversa aquela tradicional. Ao adquirir esta nova marca
arcara com os resultados sejam positivos ou negativos percebidos devido ao quesito

qualitativo que os produtos ou servicos designados pelo sinal carregam consigo.

1% Trata-se da declaracdo de direitos do cidaddo americano incorporada na Constituicdo como

principios fundamentais (DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporéaneo. 4. ed.

Sao Paulo: Martins Fontes, 2002).

LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyete. O luxo eterno: da idade do sagrado ao tempo das marcas.

Tradugé@o Maria Lucia Machado. S&o Paulo: Companhia das Letras, 2005.

BRASIL. Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade

industrial. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9279.htm>. Acesso em: 22

maio 2015. Art. 124, inciso XIX.

12 ASCENSAO, J. Oliveira. Direito industrial e consumidor. In: WALD, Arnold (Org.). Doutrinas
essenciais de direito empresarial. S8o Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 909-927.
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The trademark makes it possible for the consumer to select the goods which
he likes (...). Trademarks play a crucial role in our free market economic
system. By identifying the source of goods or services, marks help
consumers to identify their expected quality and, hence, assist in identifying
goods and services that meet the individual consumer’s expectations.™*

A partir destes fundamentos de protecdo ao consumidor, sob a o6tica do
sistema da common law, é possivel apurar o sentido dos signos distintivos e a
intencdo de protecdo a partir da sua funcionalidade. A marca, definida como um
signo distintivo designa identidade e origem aos produtos e aos servigos dentro do
mercado econdmico, podendo aparecer de diferentes formatos seja por
combinacBes de letras, simbolos, cores, algarismos ou figuras e demais outras

formas derivadas destas.

Under the modern definition of the term “trademark”, both the common law
follow the definition set forth in the federal Lanham Act: a trademark is a
designation used “to identify and distinguish” the goods of a person. Thus,
the role that a designation must play to become a “trademark” it to identify
thesourceofone seller’'s goods and distinguish that source from the other
sources.

Often, the term “trademark” is also used to refer to any word or symbol used
to identify services as well goods."**

Esta atribuicdo e concepgdo na familia da common law ndo estd muito
distante do entendimento conferido pela Lei brasileira n°® 9.279/96 e pela doutrina
que tratam da matéria de propriedade industrial, no Brasil. A legislacdo brasileira
define, em seu artigo 122'°, os critérios de registrabilidade de um sinal e,
intrinsecamente, o conceito de marca: “sinais disponiveis e visualmente perceptiveis,
caracterizados pela novidade relativa e ndo proibidos por lei"**®*. Ou seja, a marca
requer, para sua definicdo, ser sinal perceptivamente distintivo oposto a produtos
comercializados ou servicos prestados para identificacdo do objeto, que vincule a

origem de seu titular, a ser lancado no mercado em face a concorréncia.*’

3 McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Clark Boardman

Callaghan, 1996. §2:3.

McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Clark Boardman

Callaghan, 1996. §3:1.

1> BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos & propriedade
industrial. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9279.htm>. Acesso em: 22
maio 2015. Art. 122,

18 INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS.
Comentérios a lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 204.

17 BARBOSA, Denis Borges. Protecdo das marcas: uma perspectiva semioldgica. Rio de Janeiro:
Ldmen Juris, 2008.
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As marcas, vale repetir, sdo sinais distintivos opostos a produtos fabricados,
a mercadorias comercializadas, ou a servicos prestados, para a
identificacdo do objeto a ser langcado no mercado em face de seus
concorrentes, vinculando-o a uma determinada origem, vinculada por
operacdo de Direito a um titular. Sujeitas a registro, sdo propriedade
industrial a partir do mesmo, ndo se concebendo, no direito brasileiro
vigente, direito natural de ocupacdo sobre a marca. No entanto, a partir do
depésito haveria uma expectativa de direito, suscetivel, entendem alguns,
inclusive de protecéo possessoria.™*®

A partir do conceito da doutrina brasileira, baseada na interpretacao
legislativa, nota-se a semelhanca conceitual e funcional da marca no mercado
quanto a identidade, origem e distintividade em relacéo ao sistema americano regido
pela common law. Todavia, em que pese estas afinidades, uma barreira se impde
aos regimes de protecdo — declarativo e atributivo - norteadores dos principios do
direito marcario, sendo suficiente para afastd-los da percepcdo do direito de
“propriedade”, imputada por cada uma das familias juridicas.

Logo, a atribuicdo de titulo de direito de propriedade da marca é uma
delimitacdo legal no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos tem a finalidade de
excluir terceiros de determinado mercado e valorizar o ativo da empresa, tendo em
vista que, comercialmente, a propriedade é conferida pelo consumidor que cria suas

preferéncias a partir de sua concepcao e capacidade distintiva.

U.S. trademark law is based primarily on a policy of protecting customers
from confusion: trademark law is seen as form of customer protection.
Secondarily, U.S. trademark law is seen as recognizing an intellectual
property created and acquired by use. Government registration in the U.S. is
essentially recognition of a right already acquired by use. The underlying
right created by use as a mark is recognized by the common law. That is,
registration in the U.S. does not creat the trademark, the owner creates the
underlying right though use in the marketplace. In the marketplace,
consumers use designation as a mark to identify and distinguish source.
Registration adds additional rights to the trademark property that already
exists.(...).

The rule is first in time, first in right**°

Nesta linha de entendimento da common law, verificar-se a plenitude da
funcionalidade da marca na concepcao do direito de propriedade: se a marca é
considerado como sinal distintivo que designa identidade, sendo fonte de origem de

produtos e servigos, ndo por outra razdo ela deverd, em primeiro lugar, atribuir valor

118 BARBOSA, Denis Borges. Protecdo das marcas: uma perspectiva semioldgica. Rio de Janeiro:

Lumen Juris, 2008.
9 McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Clark Boardman
Callaghan, 1996. § 19:1.75.
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qualitativo no mercado, para, em um segundo plano, estar apta a obter o registro
legal pelo 6rgdo publico responsavel. Se assim ndo o fosse, a criacdo da marca
aquisicao de direito de exclusividade permitiria uma apropriacdo sem a devida
atribuicao funcional que esta deve apresentar no mercado e, consequentemente, na

economia.

4.1 A LIMITACAO GEOGRAFICA DA PROTECAO

Mediante esta forma de enxergar o sentido da marca pela natureza
declarativa, a aquisicdo de direitos sobre uma mesma marca pode ocorrer em
diversos Estados da federacdo, ainda que esta possua diferentes titulares. A
organizagdo politica norte-americana viabiliza a autonomia dos Estados federados

politicamente e legislativamente e nesse sentido a aquisicdo dos direitos da marca,

120

based on priority use**na general common law, restringe-se a delimitacdo geografica

121

definida por zona de atuacéo do sinal no mercado, em determinado Estado.

Protection of unregistered trademarks is restricted to the specific
geographical area where the mark is used and to the area of probable
expansion, or the “zone of natural expansion”. A senior user must remain
vigilant to defend and preserve its prior common law rights. If it appears that
a senior user’s use is relatively static and not expanding, or that there is no
intention to expand, or that the trading area has actually contracted, the
senior user may lose its priority in those areas it relinquished (Minuteman
Press International Inc v Minute-Men Press Inc (219 USPQ 426 (ND Cal
1983). In order to preserve its rights and provide the public with notice of a
common law trademark, the owner should place the symbol TM at the end of
the trademark or SM for a service mark, when it is used in commerce. The
owner of an unregistered mark cannot use the® symbol, which is reserved
for federally registered trademarks.*?*

Isto é, os direitos sobre a marca based on priority use ficam resguardados
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pelo direito regido em cada Estado™”, sendo necessério fazer a efetiva utilizacdo da

2 McCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Clark Boardman
Callaghan, 1996. §19:1.75.

21 | ACKERT, Clark W.; BROWN, Emily Bienko. Protection of unregistered trademarks and other
commercial signs in United States. Revista Eletronica World Trademark Review, nov./dez. 2008.
Disponivel em: <http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/16/Country-correspondents/
United-States-King-Spalding-LLP>. Acesso em: 18 jun. 2015.

122 | ACKERT, Clark W.; BROWN, Emily Bienko. Protection of unregistered trademarks and other
commercial signs in United States. Revista Eletrénica World Trademark Review, nov./dez. 2008.
Disponivel em: <http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/16/Country-correspondents/
United-States-King-Spalding-LLP>. Acesso em: 18 jun. 2015.

2 INTELLECUTAL PROPERTY SOURCE. Disponivel em: <http://www.bitlaw.com/>. Acesso em: 17
jun. 2015.
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marca no mercado, em determinado Estado da federacdo para ter este direito
protegido e reconhecido.

No entanto, quando o titular preferir ampliar seus direitos de protecao,
devera requerer um registro devidamente expedido pelo érgao publico denominado
USTO - United States Patent and Trademark Office’*o qual garantird a defesa dos

direitos marcarios em todo o territério americano.

The term "common law" indicates that the trademark rights that are
developed through use are not governed by statute. Instead, common law
trademark rights have been developed under a judicially created scheme of
rights governed by state law. Federal registration, a system created by
federal statute, is not required to establish common law rights in a mark, nor
is it required to begin use of a mark. However, federal registration, if
available, is almost always recommended and gives a trademark owner
substantial additional rights not available under common law. **°

O USPTO promove, através do registro, o direito de protecdo né&o
compreendidos pelo direito regional da common law por meio do uso. O registro
defende os direitos da marca a prevencdo da concorréncia desleal e da
possibilidade de inferir o consumidor em erro de confusdo'®. Embora os direitos
sobre a marca sejam resguardados mediante o uso prévio, o 6rgao federal, sob a
tutela do Section 43(a) doLanham Act,- que se trata de um estatuto federal - emite o
direito de protecdo mais ampliado definido pelo uso exclusivo do sinal distintivo em
todo territorio nacional norte-americano, impedindo e inviabilizando a reproducédo ou
uso semelhantes de marcas regidas sob a general common law aplicada nos

Estados da federacéo.

Federal protection of unregistered marks is provided under Section 43(a) of
the Lanham Act. The purpose of Section 43(a) is to prevent consumer
confusion regarding the origin of source, sponsorship or affiliation of a
product.'?’

% INTELLECUTAL PROPERTY SOURCE. Disponivel em: <http://www.bitlaw.com/>. Acesso em: 17
jun. 2015.

125 INTELLECUTAL PROPERTY SOURCE. Disponivel em: <http://www.bitlaw.com/>. Acesso em: 17
jun. 2015.

126 | ACKERT, Clark W.; BROWN, Emily Bienko. Protection of unregistered trademarks and other
commercial signs in United States. Revista Eletrénica World Trademark Review, p. 64,
nov./dez. 2008. Disponivel em: <http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/lssue/16/
Country- correspondents/United-States-King-Spalding-LLP>. Acesso em: 18 jun. 2015.

12 LACKERT, Clark W.; BROWN, Emily Bienko. Protection of unregistered trademarks and other
commercial signs in United States. Revista Eletrénica World Trademark Review, p. 64,
nov./dez. 2008. Disponivel em: <http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/16/
Country-correspondents/United-States-King-Spalding-LLP>. Acesso em: 18 jun. 2015.
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Em face a forma de aquisicdo de direitos atribuida pela general common law
pelo uso prévio e o registro expedido pelo USPTO que amplia a protecdo e 0 uso
exclusivo a todo territério nacional, importante ressaltar os modos simboldgicos de
identificagdo destas duas formas de tutela sobre a marca a fim de elucidar ao
consumidor, assim como ao empresario a delimitacdo do ambito de atuacdo que ela
POSSUI.

Assim, as marcas nao registradas que somente apresentam tutela de
direitos definida pelo uso em especifico Estado utilizam as siglas “TM” e “SM”". TM
significa trademark. E utilizada para marcas que designam produtos; enquanto que
“SM” expressa Service Mark para indicar a protecdo de servi¢cos e nao produtos.

Os registros expedidos pelo USPTO requerem o uso da letra “R” de forma
isolada, por meio do simbolo ®, a fim de identificar que seu ambito de protecdo é
amplo, incluido em todo territorio norte-americano e nao esta delimitado a especifico
Estado'?®.

O Brasil, baseado nos principios da civil law, por atentar a natureza do
sistema atributivo de direitos sobre a marca,'” como regra geral** - apresentando
excepcionalidade ao direito de precedéncia no 81°, artigo 129, Lei 9.279/96™" - nédo
reconhece o direito de protecdo ou tampouco registro por Estado da federacéo,
como ocorre sob a égide da common law. Nesse sentido, colaciona-se acérdao
oriundo do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro e outro do Tribunal de Justica do
Rio Grande do Sul, a fim de demonstrar a aderéncia consolidada desta sisteméatica

atributiva:

PROTEGAO A MARCA - REGISTRO VALIDAMENTE CONCEDIDO AO
REU - PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE. O registro da marcaé bem
imaterial cuja propriedade confere ao seu titular exclusividade de uso em
todo o territério nacional. O direito de propriedade se constitui com o
registro, s6 havendo direito se o bem estiver registrado em favor do fitular.
No caso dos autos, a autora ajuizou acdo com fundamento no direito de
exclusividade de utilizagdo damarca, no entanto, ndo tinha o
respectivo registro no INPl. A Lei 9.279/96 assegura a exclusividade de
utilizacdo da marca, uma vez registrada no INPl, em observancia ao

128 INTELLECUTAL PROPERTY SOURCE. Disponivel em: <http://www.bitlaw.com/>. Acesso em: 17
jun. 2015.

BARBOSA, Denis Borges. Direito de precedéncia ao registro da marca. Disponivel em:
<http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf >. Acesso em: 23 maio 2015.

%9 INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS.
Comentérios a lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

BRASIL. Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9279.htm>. Acesso em: 22
maio 2015. Artigo 129, § 1°.
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Principio da Anterioridade. Jurisprudéncia deste Tribunal. Negado
provimento ao recurso. (Apelacdo civel n® 023839-08.2007.8.19.0001;
DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL; Relator: EDSON AGUIAR DE
VASCONCELOS; Data do julgamento: Data de julgamento: 30/05/2012).**

A aquisicdo dos direitos na civil law brasileira tdo somente € admitida
mediante registro valido em todo territério nacional expedido pelo érgédo publico
responsavel, denominado INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial™® que o
permite utilizar o simbolo ®.Neste sentido, se o usuario de uma marca nao protocolar

a peticdo de solicitacdo de protecdo perante o 6rgdo responsavel, ndo podera

134

reivindicar direitos de exclusividade de uso da marca™, conforme as orientacdes

expostas no sitio do INPI:

O sistema de registro de marca adotado no Brasil € atributivo de direito, isto
€, sua propriedade e seu uso exclusivo s6 sdo adquiridos pelo registro,
conforme define o art. 129 da LPI.

O principio do caréter atributivo do direito, resultante do registro, se
contrapde ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o
direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples
homologacéo de propriedade.

Como regra geral, aquele que primeiro depositar um pedido deve-se a
prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma excecao
denominada direito do usuério anterior.™*

Na lei brasileira da Propriedade Industrial, embora prevaleca o sistema de
direito atributivo mediante o registro, abriu-se brecha para uma Unica excec¢ao para o
reconhecimento do regime declarativo ao pré-utente no 81°, artigo 129, Lei n°
9.279/96™.

132 SAO PAULO. Tribunal de Justica. Apelacdo n.023839-08.2007.8.19.0001. Relator: Des. Edson
Aguiar de Vasconcelos, 2007.

¥ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. Disponivel em:
<http://www.inpi.gov.br/Portal>. Acesso em: 25 maio 2015.

1% BARBOSA, Denis Borges. Direito de precedéncia ao registro da marca. Disponivel em:
<http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf >. Acesso em: 23 maio 2015.

1% INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. Disponivel em:
<http://www.inpi.gov.br/Portal>. Acesso em: 25 maio 2015.

136 A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposi¢ces

desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional, observado
guanto as marcas coletivas e de certifica¢@o o disposto nos arts. 147 e 148.
§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depdsito, usava no Pais, ha pelo
menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou
servico idéntico, semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro. (BRASIL. Lei n®
9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacfes relativos a propriedade industrial.
Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/|9279.htm>. Acesso em: 22 maio 2015.
Art. 129).
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Assim, embora considere o registro uma formalidade obrigatéria para a
obtencdo da propriedade sobre o signo distintivo e dos seus respectivos
corolérios, a Lei confere diversas ferramentas de protecao aos titulares de
marcas ainda nao registradas perante o érgao competente.™’

Esta hipotese que permitiu a proximidade entre da familia romano-germanica
pela civil law brasileira a common law americana. De outro modo, seguem as
naturezas distintas dos dois sistemas de direitos na propriedade industrial, o que
reflete fortemente no incentivo ao desenvolvimento econdmico de cada Estado

soberano.

4.2 AS PECULIARIDADES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Além da diferente forma de compreensdo no reconhecimento da aquisicao
dos direitos sobre a marca, seja no regime declarativo na common law e no direito
atributivo na civil law, o modo de analise do tramite administrativo para a concessao
de registro também apresenta diversidades que agregam para um resultado mais
eficiente no julgamento dos pedidos, transcendendo a motivacdo da sociedade em
empreender.

Tanto a common law americana, regida pelo sistema declarativo,como a civil
law brasileira, pelo atributivo, possuem um procedimento administrativo sob o qual
as marcas sao submetidas para analise de determinado 6rgéo publico, o qual emitira
ao seu final a certificacdo de um registro. Na common law americana, o registro
expedido pelo USPTO tem como fundamento a homologacdo da propriedade
reconhecida anteriormente pelo uso, a todo territério americano, na medida que no
Brasil, a civil law apenas reconhece a aquisicao de direitos proprietarios no territério
nacional mediante o registro concedido pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.

O procedimento de exame de pedido de marca junto aos respectivos 6rgaos
federais dos paises apresenta um ambito administrativo préprio e independente ao
judiciario, regido pela Lei n® 9.279/96. O processo administrativo de analise de
requerimento de registro ndo somente de marcas, mas de patentes e desenho
industrial, € pré-requisito para ocasionar alguma causa ou discussdo na seara

judiciaria federal.

137 INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS.
Comentarios a lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 256.
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Interessante se faz notar que embora estas duas familias do direito sejam
signatarias da Convencdo da Unido de Paris'™®, cada um apresenta suas
particularidades nas fases de exame que trazem resultados mais ou menos
eficientes para suas respectivas economias.**

No Brasil, por ser regido pelo sistema atributivo de direitos, no qual o registro
€ determinante para designar a aquisicdo de direitos, € necessario o protocolo da
peticdo de pedido de registro perante o INPI, que emitirhA um ndmero de processo.
Apés a efetuacdo do pedido, este é publicado a fim de exteriorizar a todo territrio
nacional que ha uma nova requisicdo de registro, a qual podera ocasionar danos
aguelas anteriormente registradas ou requeridas perante o 6rgdo publico; logo, da
publicacdo abre-se o prazo de 60 (sessenta) dias para possiveis impugnacdes ao
pedido mediante o incidente denominado Oposic&o**°. Ultrapassado o prazo, sem
que haja Oposicoes, o pedido vai para a fase denominada de exame de mérito, no
qual o Examinador técnico do INPI ir4 verificar se o sinal distintivo atende aos
requisitos de registrabilidade: distintividade, novidade relativa e disponibilidade,
conforme dispde o artigo 122 da Lei n° 9.279/96'*". Se o pedido compreende as
disposicbes legais, sera deferido e apdés o pagamento da taxa sera expedida a
concessao de registro, o qual valer4d por 10 (dez) anos prorrogaveis por igual
periodo, pela inteligéncia do artigo 133,da Lei de Propriedade Industrial**.

Nos Estados Unidos, mediante a common law, o registro de marca
apresenta o0 mesmo periodo de vigéncia. Entretanto, por ser o direito americano
norteado pelo regime declarativo, 0o USPTO — 6rgao publico responsavel — a marca
somente podera obter o registro quando estiver em uso no mercado, ja que a

7

ocupacdo e utlizacdo do signo sdo elementos essenciais. Isto €, o tramite

1% ASCENSAO, J. Oliveira. Direito industrial e consumidor. In: WALD, Arnold (Org.). Doutrinas
essenciais de direito empresarial. S8o Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 909-927.
CHAVES, Antodnio. Evolugdo da propriedade intelectual no Brasil. In: WALD, Arnold (Org.).
Doutrinas essenciais de direito empresarial. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p.
1143-1156.

149 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9279.htm>. Acesso em: 22
maio 2015. Artigo 158.

BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigac¢des relativos a propriedade
industrial. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9279.htm>. Acesso em: 22
maio 2015. Artigo 122.

BRASIL. Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9279.htm>. Acesso em: 22
maio 2015. Artigo 133.
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americano mostra-se semelhante ao brasileiro, apenas diferenciando-se quando a
ordem de analise.

Enquanto que no Brasil, apés o depdsito ocorre a publicagdo, na common
law, primeiramente, ocorre o exame técnico pelo Examinador que ira verificar se a
marca, que busca registro federal,apresenta as condicbes de registrabilidade
definidas no Lanham Act'*, bem como faz uma andlise ex office a fim de verificar
uma possivel colidéncia com registros ou pedidos anteriores.*** Posteriormente a
este juizo de exame técnico e ndo havendo objecbes ao registro sob o entendimento
do USPTO, ocorre a publicacdo no diario oficial semanal denominado Official

145

Gazette™"°no qual ha a public notice de que a marca foi aprovada.

If the examining attorney raises no objections to registration, or if the
applicant overcomes all objections, the examining attorney will approve the
mark for publication in the "Official Gazette," a weekly publication of the
USPTO. The USPTO will send a notice of publication to the applicant stating
the date of publication. After the mark is published in the "Official Gazette,"
any party who believes it may be damaged by registration of the mark has
thirty (30) days from the publication date to file either an opposition to
registration or a request to extend the time to oppose™*°.

No periodo de publicacdo da aprovacdo € a oportunidade para que terceiros
possam apresentar Oposicdo ao deferimento de registro marca, no prazo de 30
(trinta) dias, estendido por idéntico periodo, a Corte administrativa designada de
TrademarkTrialand Appeal Board (TTAB)™'; ao contrario do Brasil, no qual apés a
publicacdo do pedido, € concedida a ocasido para a interposicdo do incidente

administrativo de Oposicdo, no prazo de 60 (sessenta) dias da publicacdo'® para

3 LACKERT, Clark W.; BROWN, Emily Bienko. Protection of unregistered trademarks and other
commercial signsin United States. Revista Eletrénica World Trademark Review, nov./dez. 2008.
Disponivel em: <http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/lssue/16/Country-
correspondents/United-States-King-Spalding-LLP>. Acesso em: 18 jun. 2015.

“ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. Trademark Process.
Disponivel em:  <http://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-procesststep2>.
Acesso em: 20 abr. 2015.

“S UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. Disponivel em:
<http://lwww.uspto.gov/>. Acesso em: 20 abr. 2015.

“® UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. Disponivel em:

<http://www.uspto.gov/>. Acesso em: 20 abr. 2015.
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Diretoria de Marcas™®.

Na auséncia de oposicdes ao deferimento de registro
americano e se for comprovado que esta marca vem sendo efetivamente
comercializada em territério nacional, ocorre a expedicdo de certificado de registro,
devendo apenas o seu titular apresentar os documentos necessarios a sua
manutencdo.™

Em razdo da diferenca entre os dois tramites, brasileiro pela civil law e
americano pela common law, os quais sdo amparados por regimes opostos -
atributivo e declarativo - pode-se notar que esta forma de tutela ndo sé os
distanciam juridicamente quanto as familias que os regem, mas trazem efeitos para
seus crescimentos econdmicos e ao incentivo do desenvolvimento do pais.

A medida que, sob a égide da common law, ao empreendedor é ofertado
uma simplificagcdo a aquisicdo dos direitos de propriedade marcaria e, a0 mesmo
tempo, ha um estimulo ao desenvolvimento econémico do pais, por meio do
incentivo a criacdo intelectual e sua imediata imposicdo no mercado a fim de
resguardar estes direitos, sendo, ainda, optado a sua limitacdo regional a cada
Estado ou territorial mediante um registro devidamente expedido;em outro regime,
nao se verifica tais vantagens, em razdo da burocratizacdo demasiada que gera uma
estagnacado aos incentivos.

Infelizmente, no Brasil, ainda que a legislagcdo da propriedade industrial
esteja madura e preparada para incentivar o empreendedorismo e a tutelar o
empresario, resguardando seus direitos as criacdes provenientes da criatividade
intelectual, ndo sO6 marcarias, mas demais industriais, outras questdes mais
complexas e politicas acabam por gerar efeitos contrarios ao progresso e incentivo
ao desenvolvimento da nagéo.

Nota-se que os Estados Unidos, ao contrario do Brasil, por meio da familia
da common law, consegue administrar a tutela marcaria de maneira mais eficiente,
mesmo que sua estrutura politica federativa apresente-se no formato mais complexo
e ampliado para se deter um controle centralizado; porquanto ndo € esta estrutura
federativa ou tampouco os meios de externar fontes juridicas que poderiam ser as

razdes impeditivas ao incentivo a propriedade industrial.

“INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. Disponivel em:
<http://www.inpi.gov.br/Portal>. Acesso em: 25 maio 2015.

0 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. Disponivel em:
<http://www.uspto.gov/>. Acesso em: 20 abr. 2015.
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E 0 modo de enxergar na tutela da propriedade industrial como a causa do
incentivo ao comércio, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econdmico. E a
forma de percepcéo de que a aquisicdo de direitos depende téo e exclusivamente do
comportamento do mercado e, a partir, disso visualiza-la como estratégia invisivel
para manter e valorizar os ativos econémicos de qualquer sociedade a fim de

projeta-la no ambito internacional.
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5 A PROPRIEDADE DA MARCA COMO ESTRATEGIA ECONOMICA

O processo de globalizacdo e regionalizacdo da economia, na sociedade
contemporanea, foi essencial para permitir o crescimento da industria e do comércio,
independente do seu porte.”*" A iniciacdo deste procedimento, inaugurado no poés |l
Guerra Mundial, adquiriu, na contemporaneidade, propor¢cdes inimaginaveis, pois a
subsisténcia da maior parte da populacdo ativa™, seja no Brasil ou nos paises
desenvolvidos, como os Estados Unidos, depende da producéo de bens e servigos
oriundos desta integracdo econdmica, cultural e politica.

Este fenbmeno, além de permitir a expansdao do empreendedor seja
industrial ou comercial para aquém dos limites fronteiricos, promove o crescimento
coletivo do Estado ao prover empregos e a maior parte da parcela das receitas
estatais. Nesse contexto de responsabilidade ampliada, ao ter a missao e o papel
fundamental na promoc¢édo do bem estar social da coletividade, inclusive em ambito
internacional, as empresas sentem a necessidade de se manterem vivas na disputa
mercadoldgica.

O meio utilizado para esta preservacdo no mercado globalizado, a fim de
conservar o cumprimento das suas obrigacbes em prol do bem estar da
comunidade, recai sobre a propriedade industrial. As cria¢cdes oriundas do intelecto
humano e que exigem uma protecdo de exclusividade para continuar fomentando
este mercado, tratam-se de um canal extraordinario, ndo apenas de insercdo, mas
principalmente para a sobrevivéncia de qualquer empresa.

A propriedade industrial corresponde ao instrumento de difusdo do
conhecimento e da sua propria transformacéo em prol dos beneficios sociais seja da
empresa ou universidade e, inclusive, entre ambas. Mas, acima de tudo, favorece o
avanco tecnoldgico de qualquer Estado que deseja manter sua soberania nacional.

As empresas detém a nocdo da tamanha importancia destas acgbes
intelectuais para se inserir ou se manter na comunidade internacional, razao pela
qual alimentam diariamente o campo da competitividade no desenvolvimento de

novas tecnologias, produtos e servicos. Ao atribuir sustancia tecnologica e inovacgao

I MICHELAN, Téais C. de C.; ALNOLDI, Paulo R. C. Os novos enfoques da funcdo social da
empresa huma economia globalizada. In: WALD, Arnold (Org.). Doutrinas essenciais de direito
empresarial. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 388-395.

%2 MICHELAN, Tais C. de C.; ALNOLDI, Paulo R. C. Os novos enfoques da funcdo social da
empresa numa economia globalizada. Doutrinas essenciais de direito empresarial. In: WALD,
Arnold (Org.). S&o Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 388-395.
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no mercado, desde que preservadas sob a égide da propriedade intelectual, as
empresas adquirem poder de controle do mesmo e esta tal exclusividade de gestao,
acaba por fomentar, até certo ponto, cada vez mais a economia de um Estado
soberano.

Logo, pode-se dizer que o exercicio do poder de mercado é regido pela
eficiéncia da ordem econdmica,™ que dependendo da sua administracdo podera
gerar efeitos positivos ou, até mesmo, negativos ao consumidor. Uma empresa
quando detém boa parte do mercado poderé exercer o controle sobre este, fator que
pode instigar nos demais competidores a buscar por novas formas de inovacdes
para aperfeicoar-se a fim de conseguir gladiar de modo mais igualitario.

A disputa de mercado, quando realizada de forma legal, agrega valor a
sociedade e permite o seu crescimento. Este progresso ocorre por meio do incentivo
a criacdo destes mecanismos de inovacao e tecnologias oriundas da imaginacédo do
espirito humano, que viabilizam a introducdo de novos bens de consumo no
mercado seja cultural, cientifico ou econémico.

A novidade introduzida com a promessa de modificacdo e atualizacdo do
cenario social-econémico anterior provoca a disputa entre as empresas para a
criacdo de outros novos investimentos, dando continuidade a um ciclo
mercadoldgico sem fim. A Unica garantia de permanéncia na competicdo ocorre por
meio da protecdo destes recursos intelectuais que geram uma eficiéncia na sua
exploracdo e consequente lucro. Sendo houvesse um regime de protecdo a estas
criacdes provenientes da mente humana, ndo haveria estimulo para sua producéo e

tampouco uma promocao apropriada ao desenvolvimento econémico das nacoes.

Finalmente, um ambiente de maior concorréncia tende a apresentar ganhos
a sociedade que se acumulam no tempo, seja pelo estimulo a inovagao,
seja pelo papel da concorréncia em selecionar as formas superiores de
producdo ou de organizacao. (...) Em sintese, a concorréncia amplia o valor
econdmico gerado por uma sociedade, seja por induzir uma melhor
alocacdo e uso eficiente dos recursos, seja por incentivar a inovagédo e
selecdo de formas de producdo mais eficientes. Esse valor econdmico,
ademais, nao € atribuivel a qualquer individuo em particular, sendo
apropriado de modo difuso por toda a sociedade.™

123 TIMM BENETTI, Luciano. Direito e economia no Brasil. 2. ed. Porto Alegre: Atlas, 2014.
%% BARBOSA, Denis Borges. Protecdo das marcas: uma perspectiva semioldgica. Rio de Janeiro:
Ldmen Juris, 2008. p. 268.
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Em outras palavras, a propriedade intelectual, mais especificamente, a
industrial € uma das principais fontes de incentivo ao progresso econémico de
gualquer Estado soberano, ao alimentar a disputa de mercado e estar contribuindo
para a ordem econdmica e social de qualquer pais. A criacao e a tutela intelectual
para industria gera emprego e aufere lucro aos investimentos, ndo somente ao
empresario ou ao seu criador, mas como também acarreta beneficios ao consumidor
e no incentivo a pesquisa na busca do aperfeicoamento da inovacao e tecnologia.

Caso contrario, no Brasil, sob a égide dos principios da civil law, ndo estaria
tutelado na Constituicdo Federal de 1988, como principio fundamental, previsto no
artigo 5°, inciso XXIX'*®, e seria instigado pela livre da iniciativa como meio a
assegurar a ordem econdmica e a justica social, no artigo 170,

Assim, poder-se-ia constatar que a propriedade industrial, mascarada pela
economia, esta amparada como um direito difuso ao passo que erradia seus efeitos
a toda sociedade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de
Justica, no Recurso Especial n® 1.190.341, julgado pelo do Ministro Luis Felipe
Salomao, em 05/12/2013"".

Ao contribuir positivamente no progresso politico, econémico e social para
Estados soberanos expostos na vitrine da internacionalizacdo, deve-se ter em mente
ao quédo importante é a forma de tutela na atribuicdo da propriedade imaterial e sua
percepcdo econbmica, tanto para o exercicio da funcdo social como para reflexos

politicos, culturais e educacionais ocasionados a qualquer nacao.

Contudo, a fim de que os direitos intelectuais possam desempenhar
cabalmente as fungdes sociais que lhes competem, é imprescindivel
assegurar-lhes algum grau de tutela internacional — sobretudo numa época,
como a presente, dita de <<globalizacdo>> ou <<mundializacdo>> da

155 Artigo 5°, inciso XXIX: "a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario

para sua utilizacdo, bem como protecdo as criacGes industriais, a propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais" (BRASIL. Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil de 1988. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015).

156 Artigo 170: "A ordem econfmica, fundada na valorizagdo do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados
0s seguintes principios: [...]" (BRASIL. Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.
Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.
Acesso em: 15 jun. 2015).

15" BRASILIA. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n® 1.190.341. Recorrente: HARRODS
BUENOS AIRES LTD. Recorrido: HARRODS LIMITED. Relator: Min. Luis Felipe Salom&ao. Brasilia
05 dez. 2013. Disponivel em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_
visualizacao=null&livre=MARCA+E+DIREITO+ECONOMICO&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO>.
Acesso em: 25 jun. 2015.
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economia, em que cada vez mais a utilizacdo e a exploracdo econbmica
das obras literarias e artisticas, das marcas, as patentes e de outros bens
intelectuais se processam simultaneamente em varios paises.*®

Logo, verifica-se por meio das tradicBes juridicas divergentes modos de
tutela da propriedade industrial que podem colidir-se com o0s resultados de
progresso econémico. Dependendo da forma de percepcdo deste instituto, um
ordenamento juridico pode atribuir mais eficiéncia no controle e no meio de atribuir
aquisicao de direitos do que pode ser observado em outro.

A diversidade dos ordenamentos juridicos contribui, em grande parte, para a
existéncia de ubiquidade dos meios de analise e de entendimento sobre os bens
imateriais'® que geram efeitos heterogéneos no progresso econdmico de cada
Estado soberano.

Em que pese exista um padrao internacional no tratamento dos interesses
estrangeiros e nacionais em cada pais por meio da Convencdo da Unido de Paris
(CUP), a fim de garantir uma paridade receptiva entre estes, cada nagao, nos limites
da sua soberania, possui ampla liberdade legislativa para definir seus parametros de
tutela em seu ambito nacional. E esta autonomia na formulagéo das leis e direitos
que encontra suas variacdes relativas a tradicdo correspondente a cada familia de

sistema juridico proveniente.

Cada Estado possui, no nosso mundo, um direito que lhe é préprio (...).

(...) Os diversos direitos exprimem-se em multiplas linguas, segundo
técnicas diversas, e sao feitos para sociedades cujas estruturas, crencas e
costumes s&o muito variados (...)."*

Nesse sentido, a diversidade de direitos conforme sua familia constitui de
fato um sistema, no qual emprega certo vocabulario, correspondente a cada
conceito, agrupa certas categorias, comporta certo uso de técnicas e apresenta a
aplicacdo de determinados tipos de medida.*® Ou seja, o direito varia conforme cada
pais e apresenta dentro deste, a complexidade de seu sistema, no qual sempre

devera ser observado a sua consideracao como fendémeno juridico.

158 VICENTE, Dario Moura. A tutela internacional da propriedade intelectual. Lisboa: Almedina,
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A variante ao expressar juridicamente os principios, conceitos, protecdo e
demais formas de tratamento também se verifica no instituto da propriedade
imaterial. Cada pais, baseado na origem das tradi¢cdes juridicas, apresenta seu
proprio sistema de direito, bem como a sua complexidade na busca do regulamento
adequado destas garantias, que trardo reflexos de ordem politica, econémica e
social para suas respectivas sociedades, ndo se restringindo a esfera nacional.

A familia da common law possui elementos valorativos na sua composic¢ao,
gue se refletem na forma de determinar o sentido de direito na tutela da propriedade
industrial. Os fundamentos da common law, originalmente inglesa, estdo associados
ao carater historico e que se distanciam da unidade juridica constituida no
continente europeu, formada sobre a base do direito romano*®.

De igual modo, a familia inglesa da common law n&do se expandiu tal como
suas tradicbes no berco esplendido do territério americano, uma vez que este
desenvolveu-se a partir de suas raizes, tendo, inclusive, sensibilizado-se pelo
fendmeno da codificagdo da familia romano-germénica. Por esta razéo, os Estados
Unidos da América, embora de procedéncia inglesa, criaram e expandiram seus
proprios costumes e tradicdes,os quais somente podem ser observados na
peculiaridade da sua organizacao patria.

Com base na sua formacdo histérica da sua nacgdo, o territrio norte-
americano soube administrar dentro da sua estrutura federalista a sua organizacao
politica, juridica, cultural e, principalmente, econdmica. Nao pormenorizando suas
imperfeicdes, os Estados Unidos aprimorou o seu know how para prosperar
economicamente no momento oportuno do pés Guerra, nas dimensfes do sistema
capitalista; e, a partir de entdo, visualizar na propriedade industrial a estratégia
apropriada para dominio e manutencdo do comércio internacional.

O direito americano da common law, na sua formatacéo histérica, mostrou-
se como um aliado favoravel na tutela das criacfes intelectuais do homem,
porguanto a sistematica de protecdo das inovacdes e das novas inventividades
associadas a projecdo do seu mercado, antes regional para o internacional, no

delicado cenario do poés Il Guerra, foi substancial para o seu boom econémico.

%2 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. 4. ed. S&o Paulo: Martins
Fontes, 2002.
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A producdo em nivel grandioso, neste periodo, para atender a massa
consumidora, implicou na multiplicacdo dos modelos, na diversificagdo das
séries, na fabricacdo de diferentes oepcionais e, consequentemente, (...) na
introducdo de um modo de vida (...).**

Neste ambito expansivo, a marca adquiriu um destaque representativo, por
quanto ao designar a origem dos produtos norte-americanos consumidos no
mercado europeu, com o tempo, foi conquistando destaque na indicacao qualitativa
destes bens de producdo, criando no consumidor um juizo de preferéncia. Além
disso, a forma de protecdo, based on priority use, na inteligéncia do sistema
declarativo adotado pela common law americana, viabilizou e continua instigando o
desenvolvimento econémico no pais.

A partir destes acontecimentos, € possivel observar a importancia histérica
que a marca e sua diferente forma de tutela representa para o empreséario, embora
nao norte-americano. A marca como signo distintivo e género da propriedade
industrial apresenta uma importancia inimaginavel na posicdo de instrumento

identificador de uma empresa no mercado.

O direito das marcas, de outro lado, é ininteligivel sem se dar conta
dessetrigono: a expressao juridica da marca é concorrencial antes de tudo,
e simbdlica com sendo concorrencial. Cada instituto juridico pertinente as
marcas € explicavel e sé traduzido pela potencializacdo desses dois
fenémenos inter-relacionados. ***

Visando designar origem e distinguir seus produtos ou servigos de outros
fabricantes, a protecdo do signo distintivo figura fundamental importancia
econdmica, pois facilita a transicdo dos bens e servicos em qualquer campo ou

ambito de atuacéo.

A marca registrada tem importancia econémica ndo somente para o0
fabricante e comerciante mas também para o consumidor. Tem papel
importante no comércio nacional e internacional, pois que facilita o fluxo dos
bens ou dos servi¢os, sem levar em conta o estado do desenvolvimento, a
estrutura econdmica ou do sistema social dos varios paises. E condi¢io
para o funcionamento adequado do sistema de marca que deve haver um
direito exclusivo de propriedade da marca, e o proprietario — seja uma
pessoa ou um grupo de pessoas — deve ser legalmente protegido contra

183 | IPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyete. O império do efémero: a moda e o seu destino nas

sociedades modernas. Traducdo Maria Lucia Machado. Sdo Paulo: Companhia das Letras, 2008.
164 BARBOSA, Denis Borges. Protecédo das marcas: uma perspectiva semiolégica. Rio de Janeiro:
Ldmen Juris, 2008. p. 2.
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todas as violagcbes durante todo o tempo em que a marca continuar
exercendo sua funcéo distintiva.'®®

Igualmente, desafia a relagdo de concorréncia que alimenta ndo sO o0s
mercados internacionais quanto ao aperfeicoamento da producéo tecnoldgica e da
inovacdo, mas, principalmente, nutre a sociedade ao outorgar o poder de eleger
preferéncias de consumo que acabam por destacar certos produtos ou servigcos em
detrimento de outros.*®

O Brasil diversamente aos Estados Unidos, ainda esta em processo de
amadurecimento na forma de compreender, tutelar e inserir a marca no mercado
econdmico, tantos nos aspectos juridicos, como técnicos.* O pais, consubstanciado
nos principios da familia da civil law, recentemente abriu-se para mundo dos

negocios internacionais.

A importancia econémica, tanto interna quanto diplomatica, da propriedade
intelectual para os Estados Unidos assegura de outro lado que cada
ensinamento do Direito Constitucional Americano seja importante para
definir o equilibrio mais sabio, equitativo e prudente da aplicacdo da
Constituicdo Brasileira em matéria de direitos intelectuais. Pois desse
Direito se pode ler como se constréi uma Propriedade Intelectual adequada
ao povo que a concede — sem pressdo desusada dos parceiros
internacionais, e sem ameacas de retaliacdo.'®®

Enquanto que o territério norte-americano participava veemente no exercicio
de suas politicas externas e comerciais em escala mundial no pos-guerra, o Brasil
apenas visualizou a vantagem econdmica de despertar para a internacionalizacao
na década de 90, pois até entdo sua economia era tdo somente voltada para o

mercado nacional.*®®

185 AIPPI Question 68 Economic significance, functions and purpose of the trademark, p. 303 apud
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Este retardo na insercdo no mercado globalizado contribuiu
consideravelmente na forma de comportamento dos negaocios, independente da area
de atuacdo: investimento em inovacdo e tecnologia, seja empresarial ou
universitaria; porquanto existe uma caréncia na conscientizacdo da importancia
destas criacdes intelectuais tanto para fomentar o mercado como a economia
nacional, na finalidade de gerar o bem estar social.

A falta de investimento nestes potentes instrumentos de desenvolvimento de
qualguer nacgdo, também gera no empreendedor, independente da idade, a falta do
entendimento de que a tutela da propriedade imaterial devidamente orientada, por
profissionais da area - como é nos Estados Unidos — pode agregar muito valor ndo
S0 ao seu negocio, mas ao bem estar social de uma nagéo.

A devida protecao guarnecida na Lei especial federal brasileira n® 9.279/96
pode originar um ciclo social vicioso: estimulo ao progresso tecnoldgico e inovativo,
que alimentaria na competitividade das indastrias e empresas, gerando
oportunidades no ambito internacional e, consequentemente, contribuiria
indubitavelmente ao estimulo no desenvolvimento'” da ordem econdmica nacional
tdo bem guarnecida pela Constituicdo Federal.

Entretanto, a realidade é oposta. Nota-se que indubitavelmente existe a
influéncia das tradi¢gBes juridicas, independente da familia origindria — common law
ou romano-germanica — na designacdo do modo de amparo legal da propriedade
industrial. Os principios e os fundamentos que regem cada uma destas de direito
sdo fontes determinantes de reflexo nos resultados do progresso econémico ou
social de qualquer pais.*™

Desta forma, verifica-se a necessidade de aperfeicoamento constante na
interpretacdo e na compreensao sobre a importancia da propriedade industrial, visto
gue o instituo agrega forca valorativa na tutela dos interesses ndo s6 do empresario,
mas principalmente para o progresso de qualquer nacdo inserida na realidade
contemporéanea da globalizacéo.

17 BRENDLER, Gustavo; TIMM, Luciano Benetti. Andlise econdmica da propriedade industrial. In:

TIMM, Luciano (Org.). Direito e economia no Brasil. 2. ed. Porto Alegre: Atlas, 2014.
CALDERON, Silvio Javier Battello. O renascer de um novo debate: a autonomia do Direito
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empresarial e econémico. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Juridico, 2013. p. 1-30.
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6 CONCLUSAO

Com a introducdo das empresas na esfera internacional, o campo da
inovacdo e tecnologia adquiriu novo incentivo a sua fomentacdo periddica,
porquanto, sob a oOtica do investidor, quando a criatividade oriunda da mente
humana toma forma e sai do papel, 0 mundo dos negdcios e do investimento se
abre para novos fluxos comerciais. Esta atratividade que a inovacao e a tecnologia
impulsionam ao business market, gera um maior crescimento nas empresas e
consequentemente induzem o desenvolvimento econémico dos paises.

Logo, a propriedade intelectual, mais especificamente, a propriedade
industrial vem conquistando uma importancia consideravel dentro das empresas e
dos negocios nestes lagos internacionais. Um efeito em cadeia nas economias
nacionais € ocasionado, pois quanto maior o incentivo a criatividade humana, que
motiva a inovacdo e a tecnologia, maior serd a promocdo dos investimentos
necessarios para sua protecdo e, como resultado, maior sera a obtencdo de
vantagens na eficiéncia da exploracao destas criacdes protegidas.

A partir deste regime de tutela baseado em principios e leis, verifica-se a
maximizacao da eficiéncia econémica que estimula o agente na busca constante do
aperfeicoamento do negdécio na perspectiva da obtencdo de lucros, uma vez que
visualiza na pesquisa o instrumento de viabilidade do seu empreendimento.

A marca como sinal distintivo que designa uma identidade e origem dos
produtos ou servicos prestados por uma entidade comercial apresenta um papel
significativo na relagdo mercadolégica, substancialmente ao &mbito internacional.

Em cada titulo de estabelecimento, nome comercial ou indicacdo de
procedéncia incide um valor concorrencial precioso que se intensifica ha propor¢cao
do ambito de atuacdo da empresa no mundo dos negdcios. Desta forma, verifica-se
uma relevancia na tutela da marca que apresenta, muitas vezes, maior destaque do
gue outras modalidades de protecao intelectual.

Contudo, € na heterogeneidade sobre a forma de amparo dos direitos
marcarios - que varia de um ordenamento ao outro - que gera resultados de maior
ou menor eficiéncia econémica.

Tal discrepancia na eficiéncia econdmica, decorrentes da forma de amparo
da propriedade industrial, influencia diretamente no estimulo aos avancos

tecnoldgicos, gerando uma acirrada disputa de dominio no mercado global em
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certas nacdes em detrimento de outras. Percebe-se, assim, que a forma de
compreensao e tutela destes ativos econdmicos pelos diferentes sistemas juridicos,
enraizados em cada Estado soberano, proporciona reflexos significativos no seu
desenvolvimento.

Nesse sentido, constata-se que a generalidade de sistemas juridicos e seus
diferentes regimes de protecdo influenciam na forma de aquisicdo destes direitos
subjetivos e de seu amparo, de modo a formular uma comunhdo de problemas e
diferentes solugdes territorialmente delimitadas, mas que acabam por se propagar
na comunidade internacional.

Mediante a andlise do comparativo das tradi¢cdes juridicas, baseadas
especificamente nas familias romano-germanica e common law, procurou-se
verificar na raiz histéria de seus formacdes a essencialidade dos fatores e
circunstancias que influenciaram a sua diferente semeacdo nos Estados. Cada
familia juridica consolidou-se a partir dos ajustes necessarios aos costumes e
demais fatos, os quais foram elementares para a apropriada funcionalidade das
unidades do direito, baseada em suas respectivas fontes.

Os Estados Unidos da América e o Brasil foram os Estados eleitos para
estas observacbes, visto que ambos provieram de circunstancias historicas
semelhantes, como colbnias, todavia, tomaram rumos de formacado juridica,
completamente, divergentes. O territério americano, sob influéncia da common law
inglesa, teve que adequar a aplicacdo deste sistema inglés a sua nova realidade,
caso contrario, as tradicbes tornar-se-iam indcuas frente as novas necessidades.
Por estdo razdo, abriu as portas as inspiracdes do racionalismo juridico e o
movimento da codificag&o.

O Brasil, por sua vez, pela base principiolégica da civil law, devido a
colonizacéo por paises de raizes da tradicdo romano-germanica, seguiu a risca as
bases elementares desta familia para sua formacdo juridica e, sendo assim,
apresenta uma estrutura de direito que o conduz para um caminho divergente
daquele percorrido pelo Estado americano.

Desta forma, observa-se que a persisténcia destes fortes elementos destas
familias foi crucial para formagéo e consagracdo das respectivas unidades juridicas.
Com efeito, o valor agregado a cada uma destes sistemas contribuiu,
indubitavelmente, tanto para o distinto modo de tutela e percepcao da propriedade

industrial no desenvolvimento de suas economias como na sua eficiéncia.
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Devido a estas ingeréncias nas diferentes modalidades destes sistemas de
tradicdo, € notavel a variacdo na projecdo da propriedade industrial para o mercado
globalizado. Enquanto que cada um destes Estados confere diferentes formas de
tutela, embasada na principiologia de suas respectivas familias juridicas, ambos
ocupam e disputam o mesmo espaco de mercado globalizado. Esta divergéncia no
modo de protecdo acaba por ocasionar um enfraquecimento nas armas de eficacia
na competicdo mercadologica. Por conseguinte, determinados conflitos juridicos
deveriam acompanhar a transformacéo constante do mercado e suas exigéncias.

A sociedade contemporanea, ao mesmo tempo em que esta se direcionando
ao progresso global no desenvolvimento do mercado, proporcionalmente exige o
aperfeicoamento constante de seus ordenamentos juridicos, provenientes tradicdes
familiares de direito divergentes, a fim de acomodar harmonicamente o0s interesses
destas relacdes comerciais globalizadas. Caso contrario, 0 mercado internacional

podera ficar fadado ao eterno controle das grandes potencias.
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