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RESUMO

A propriedade intelectual encontra-se presente em diversos setores da
sociedade, sendo um desses segmentos o dos esportes, no qual seus objetos sdo
alvo de protecao por meio dos institutos da Pl. Nesse contexto, o objetivo do presente
trabalho é analisar cada um dos institutos — marca, patente e desenho industrial — a
fim de verificar seus fundamentos, requisitos e procedimento para se obter a
respectiva protecéo, a fim de se avaliar como cada instituto da propriedade intelectual
pode responder como método de protecao de elementos ligados ao futebol no Brasil.
Em vista disso, realizou-se, em um primeiro momento, uma andlise doutrinaria e
legislativa para compreender qual o tratamento que cada um dos institutos recebe no
Brasil. Em seguida, buscou-se, através de artigos, noticias e, principalmente, de uma
pesquisa junto ao site do INPI, identificar e avaliar a aplicabilidade de cada um dos
institutos com elementos ligados ao futebol. Desse modo, o método utilizado para o
presente trabalho é o exploratério e a técnica de pesquisa empregada é a revisdo
bibliografica e legislativa, bem como andlise quantitativa e qualitativa dos resultados
obtidos junto ao site do INPI. Em vista disso, pode-se, principalmente com base nos
resultados obtidos nas pesquisas, concluir que os institutos aqui analisados podem e
sdo utilizados como meio de protecao de simbolos e objetos relacionados ao futebol.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial. Marca. Patente.

Desenho Industrial. Esporte. Futebol.



ABSTRACT

Intellectual property is present in several sectors of society, one of these
segments being sports, in which its objects are protected through IP institutes. In this
context, the objective of this work is to analyze each one of the institutes - trademark,
patent and industrial design - in order to verify its foundations, requirements and
procedure to obtain the respective protection, in order to evaluate how each institute
of intellectual property can respond as a method of protection of elements linked to
football in Brazil. In view of this, was carried out, at first, a doctrinal and legislative
analysis to understand what treatment each institutes receives in Brazil. Afterwards, it
was sought, through articles, news and, mainly, a research at the INPI's website,
identify and evaluate the applicability of each one of the institutes with elements related
to football. Thus, the method used for the present work is the exploratory one and the
research techniqgue employed is the bibliographical and legislative review, as well as
guantitative and qualitative analysis of the results obtained at the INPI website. In view
of this, it is possible, mainly based on the results obtained in the surveys, to conclude
that the institutes analyzed here can and are used as a means of protection of symbols

and objects related to football.

Key words: Intellectual property. Industrial property. Trademark. Patent. Industrial
Design. Sport. Football.



ABREVIATURAS
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CUP — Convencéo de Paris para a Protecao da Propriedade Industrial.
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

LPI — Lei da Propriedade Industrial.

OMPI — Organizacado Mundial da Propriedade Intelectual.

PCT - Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes.
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1 INTRODUCAO

Atualmente, a propriedade intelectual esta presente em todos os segmentos da
sociedade, sendo, na realidade, quase impossivel que passemos o dia a dia sem ter
contato com qualquer direito ligado a esta area. E os esportes ndo estdo alheios a
essa realidade, encontrando a Propriedade Intelectual relevante expressdao em

diversos elementos que permeiam o mundo esportivo.

Alias, essa relagdo entre a Pl e os esportes tem se intensificado cada vez mais.
Isso se deve ao fato de que os esportes deixaram, ao longo das ultimas décadas, de
ser mera forma de entretenimento para grupos e massas populacionais, para se
transformarem em uma industria que movimenta bilhdes de délares a cada ano. Nesse
sentido, um possivel exemplo é o da final do campeonato de futebol americano da
National Football League, cuja partida € conhecida por Super Bowl, na qual um
anuncio publicitario de uma empresa de, aproximadamente, 30 segundos, a ser
divulgado durante o intervalo da referida partida, pode custar milhdes de délares. Na
final de 2019, a emissora CBS cobrou em torno de US$ 5,25 milhdes (quase R$ 20
milhdes) por apenas 30 segundos de especo publicitario naquela emissora de
televisdo e anuncios liberados no decorrer da partida entre o Los Angeles Rams e o

New England Patriots1.

Esse expressivo valor se justifica, justamente, pelo grande apelo que esse tipo
de evento provoca no publico e a cobertura que que vai além das fronteiras norte-
americanas. Sao eventos esportivos, de grande abrangéncia e excelente instrumento
de marketing para se chegar ao publico consumidor desejado. E, portanto, alvo de
enorme disputa entre as companhias que buscam promover suas marcas. Além disso,
muito em razao de buscar melhorar a imagem e, por consequéncia, aumentar o valor
de mercado das companhias, ou seja, o valor de sua marca, as empresas do ramo
esportivo tém investido em patentes de tecnologias ligadas ao esporte. Sendo assim,
tem-se, nos ultimos anos, assistido uma crescente inovacdo e desenvolvimento
tecnoldgico de artigos e equipamentos desportivos com o objetivo de melhorar, tanto
a seguranca e performance dos atletas, quanto a qualidade das competicdes.

! Informac3o disponivel em: <https://epocanegocios.globo.com/Marketing/noticia/2019/02/quanto-custa-
anunciar-no-super-bowl-2019.html>. Acesso em 21 de junho de 2019.



Dessa forma, percebe-se que existe uma conexdo muito maior do que se
imagina entre “objetos” da seara esportiva e determinados institutos da Propriedade
Intelectual. Se centrarmos a analise em uma das modalidades desportivas mais
populares do mundo (sen&o mais expressiva), o futebol, constata-se que todos ditos
grandes clubes (sejam nacionais ou os “gigantes europeus”) possuem, pelo menos, o
patrocinio oficial de uma marca em algum ponto de seu uniforme. Além disso, ao longo
dos anos, muito em razao da popularidade e alcance que o futebol tem, os jogadores
também se apresentam como figuras publicas que atraem a ateng&o do publico e da
midia e, por conseguinte, o interesse de marcas que buscam associar, por meio de
campanhas publicitarias (especialmente acdes de merchandising), seus produtos com
a imagem dos atletas, com o intuito de alavancar vendas, tanto regionais, quanto
globais. Inclusive essa relacdo, entre atleta e empresas, no futebol, € mais antiga do
gue se pensa, visto que, ainda em 1938, o jogador da selecéo brasileira Lebnidas da
Silva, apelidado de Diamante Negro pela torcida, cedeu, mediante pagamento de o
equivalente a menos de 2 mil reais a época, a exploracdo do apelido a empresa Lacta,
lancando essa, no processo, o chocolate Diamante Negro.

Outrossim, reconhecendo essa significativa relacdo entre os esportes e a
Propriedade Intelectual, a Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual promoveu,
no ultimo dia 26 de abril, nas celebracdes do Dia Mundial da Propriedade Intelectual,
a campanha “Em Busca do Ouro” — “Going for Gold” —, que incentivou o debate acerca
da conexdo que a referida area do direito possui com os esportes. Diante dessa
significativa realidade, o presente trabalho de conclusdo de curso, cujo tema
especifico consiste na andlise de determinados institutos da Propriedade Intelectual
aplicados ao futebol, se justifica, ndo sé para se compreender quais institutos
possuem relacdo com essa modalidade esportiva, mas também onde € possivel

visualizad-la em cada instituto.

Sendo assim, o objetivo geral desta monografia é analisar a legislagdo e a
doutrina especializada, a fim de verificar como cada instituto da propriedade intelectual
pode responder como méetodo de protecao de elementos ligados ao futebol no Brasil.
Para tanto, os objetivos especificos sdo: a) analisar cada método de protecao
abarcado pelos direitos de propriedade intelectual; e b) verificar como cada um deles
poderia ser inserido no contexto da protecdo de elementos ligados ao futebol

brasileiro.



Desse modo, buscou-se, em um primeiro momento, como exposto, realizar um
estudo da legislacdo especifica e da doutrina especializada, acerca de como os
institutos da Marca, Patente e Desenho Industrial sdo regulados em territério nacional.
Em seguida, uma vez estando conceituado os referidos institutos e analisado o
tratamento que cada um deles recebe no Brasil, buscou-se, tanto através de artigos e
noticias, quanto por meio de uma pesquisa junto ao site do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, compreender a ligacdo de cada um deles com elementos
pertencentes ao universo do futebol.

No entanto, destaca-se, desde ja, que o presente trabalho ndo pretende
analisar controveérsias jurisprudenciais, como casos de concorréncia desleal, ou
apropriagao ou uso de tecnologia patenteada. Procura-se, somente, analisar cada um
dos institutos acima definidos como método de protecdo de artigos e equipamentos
esportivos ligados ao futebol e visualizar em quais desses elementos sdo alvos de
cada um deles. Assim sendo, o presente trabalho est4 organizado em trés partes,
cada uma delas correspondendo a um instituto da propriedade intelectual ja elencados

e a sua aplicagao.

Na primeira parte, serd analisado o instituto da marca e sua aplicacdo ao
futebol. Por sua vez, a segunda parte aborda o instituto da patente e, por conseguinte,
sua relacdo com futebol. Por ultimo, a terceira parte trata do instituto do desenho
industrial e sua ligacdo com o futebol. Destaca-se que cada uma das partes se divide
em dois segmentos um referente ao estudo doutrinario e legislativo e outro a pesquisa
feita acerca daquele instituto junto ao site do Instituto Nacional de Propriedade

Intelectual, nomeando-o0s, assim, respectivamente, de “Da Teoria” e “Da Aplicagao”.

Isto posto, destaca-se que o método utilizado no desenvolvimento deste
trabalho é o exploratério e a técnica de pesquisa empregada € a revisao bibliografica
e legislativa, bem como analise quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos junto
ao site do INPI. Sendo assim, destaca-se que a presente pesquisa tem como objetivo
fomentar o debate relacionado ao tema, apresentando, além de um estudo sobre os
institutos da Marca, Patente e Desenho Industrial, a sua relacdo como forma de
protecdo de diferentes elementos ligados ao futebol. Por fim, impende destacar que
nao ha pretensdo de esgotar o tema, mas sim compreender se e quais desses
elementos séo passiveis de protecao por cada um dos referidos institutos, definindo

uma base para futuros estudos na area.
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2 MARCA

A primeira parte desta monografia faz uma analise acerca do instituto da marca
e sua aplicacao ao universo do futebol. Vale-se, em um primeiro momento, da leitura
tanto de textos da doutrina especializada, quanto da legislacéo especifica, a fim de se
compreender os conceitos e fundamentos do instituto da Marca. Em seguida, partindo-
se dos conhecimentos adquiridos na primeira parte, busca-se, através da leitura de
artigos, noticias e de uma pesquisa junto ao site do INPI acerca de marcas ligadas ao

futebol, estabelecer conexdes entre o referido instituto e o futebol.

Desse modo, como dito, o presente capitulo apresenta-se em duas partes, uma
tedrica e outra de aplicacdo, estando a primeira dividida nos seguintes topicos: 1.
Conceito; 2. Da Marcabilidade; 3. Classificacdo e Tipos; 4. Marcas Notdrias; 5.
Funcdes; 6. Principios; 7. Requisitos; 8. Procedimento; 9. Titularidade; 10. Validade;

11. Extin¢cdo; 12. Nulidade; 13. Tratados Internacionais;

2.1 DATEORIA

2.1.1 CONCEITO

Pode-se definir a marca como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos
produtos e artigos das industrias em geral para identifica-los e diferencia-los de outros
idénticos ou semelhantes de origem diversa” (CERQUEIRA, 2012, p, 253). Esses
signos distintivos “agregam um valor econémico ao produto que justifica sua
regulamentacgao pelo direito.” (PAESANI, 2012, p. 55).

Assim, na licdo de Newton Silveira, todo nome ou sinal habil para ser aposto a
uma mercadoria ou um produto, ou para indicar determinada prestagéo de servi¢o e
estabelecer a identificagdo entre o consumidor ou usuario e a mercadoria, produto ou
servico, constitui marca (SILVEIRA, 2014, p. 14).

Silveira ainda sustenta que a natureza da marca € decorrente de sua prépria

finalidade, ou seja, a identificagdo do produto pelo consumidor. Para isso, deve
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possuir caracteristicas suficientemente necessarias capazes de estabelecer essa
relacdo marca-produto. Esse entendimento € compartilhado por Liliane Minardi
Paesani que destaca: “o imenso poder de sugestao da marca e a forga de atracao que
exerce no consumidor. A marca que distingue o produto deve possibilitar ao usuario
sua associagao a um produto ou servigo.” (PAESANI, 2012, p. 56). Silveira (2014,
p.14), complementa oportunamente, ao afirmar que desse modo, o sinal ndo pode ser

confundido com produto, pois se acresce a ele.

A marca exige os requisitos da novidade relativa e da especializagdo. No
entanto, afirma-se que ndo é necessario ser, realmente, novo, mas sim conter um
novo significado, ou seja, pode haver duas marcas com mesmo nome ou sinal ja em
uso ou registrado como marca de terceiro, desde que se destine a assinalar produtos
que nao sejam concorrentes. (SILVEIRA, 2014, p. 14).

Esses sinais atribuem uma identidade propria ao objeto (produto) que séo
empregados, criando um campo de referéncia, permitindo diferenciar o objeto de seus
pares. Nesse sentido, diz-se que “o0 signo — e, consequentemente, um signo distintivo
— transmite um significado, reconhece-se nele igualmente um meio de comunicacao
(MORO, 2009, p. 5). Dessa forma, tem-se que a marca nao so serve para diferenciar
um determinado objeto de seus pares, como também estabelece um canal de
comunicacdo, uma relacdo com o consumidor que escolhe aquele produto,

reconhecendo as particularidades que o atraem e o fazem escolhé-lo.

As formas de apresentacao aceitas para constituicdo de uma marca registravel
sdo estabelecidas pelas leis de cada pais (MORO, 2009, p 18). No Brasil, o direito
marcario encontra previsao legal na Lei de Propriedade Industrial — LPI, n® 9.279 de
1996. O art. 122 da referida lei estabelece como passiveis de registro de marca “os
sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibi¢des legais”.
Segundo Moro (2009, p.9), embora néo seja recomendado, o legislador, ao optar por
uma definicdo negativa, adotou uma opcéo interessante, principalmente, quando se
considera a quantidade de excecOes existentes, representativas de limites a

concessao de registros de marcas.

Ademais, o legislador brasileiro, ao determinar que serao registraveis somente
as marcas visualmente perceptiveis, afastou do registro as marcas sonoras, olfativas,
tacteis e gustativas, ainda que algumas destas sejam reconhecidas em outros paises

(MORO, 2009, p. 9). No entanto, ainda que ndo sejam consideradas registraveis, tais
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marcas ainda podem ser objeto de protecdo quando se busca reprimir a concorréncia
desleal (PAESINI, 2012, fl. 57).

2.1.2 DA MARCABILIDADE

Nessa toada, o art. 124 da LPI discrimina tudo aquilo que ndo é suscetivel de

registro como marca, trazendo assim um rol restritivo, a saber:

Art. 124, Nao séo registraveis como marca:

| - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento
oficiais, publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a
respectiva designacéo, figura ou imitacéo;

Il - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva;

Il - expresséo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario & moral e
aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente
contra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou idéia e sentimento
dignos de respeito e veneracao;

IV - designacao ou sigla de entidade ou 6rgéo publico, quando n&o requerido
0 registro pela propria entidade ou 6rgéo publico;

V - reproducdo ou imitag@o de elemento caracteristico ou diferenciador de
titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de
causar confusdo ou associacdo com estes sinais distintivos;

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relacdo com o produto ou servigo a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma caracteristica do produto
ou servigo, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época
de producdo ou de prestacdo do servico, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva;

VIl - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo
peculiar e distintivo;

IX - indicagéo geografica, sua imitacdo suscetivel de causar confuséo ou sinal
gue possa falsamente induzir indica¢@o geogréfica;

X - sinal que induza a falsa indicacédo quanto a origem, procedéncia, natureza,
gualidade ou utilidade do produto ou servi¢o a que a marca se destina;

Xl - reprodugdo ou imitacdo de cunho oficial, regularmente adotada para
garantia de padréo de qualquer género ou natureza;

XIl - reproducéo ou imitacdo de sinal que tenha sido registrado como marca
coletiva ou de certificacé@o por terceiro, observado o disposto no art. 154;

X1l - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social,
politico, econémico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como
a imitacdo suscetivel de criar confusdo, salvo quando autorizados pela
autoridade competente ou entidade promotora do evento;

X1V - reproducéo ou imitag&o de titulo, apdlice, moeda e cédula da Uniéo, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territérios, dos Municipios, ou de pais;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem
de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
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XVI - pseudbnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico
singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores;

XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou
associacédo, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha
relacdo com o produto ou servico a distinguir;

XIX - reproducéo ou imitacédo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo,
de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servico
idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associacao
com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um s0 titular para o0 mesmo produto ou servico,
salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de
suficiente forma distintiva,;

XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de
acondicionamento, ou, ainda, aquela que ndo possa ser dissociada de efeito
técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de
terceiro; e

XXIIlI - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o
requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em raz8o de sua
atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territério nacional ou em
pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de
tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servigo idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com
aquela marca alheia.

2.1.3 CLASSIFICACAO E TIPOS

Perpassada a conceitua¢céo do que se entende por marca no Brasil, vale atentar
para as diferentes formas para classifica-las. Sendo assim, tem-se estabelecido que
as marcas podem ser agrupadas quanto a origem, quanto ao uso e quanto a

apresentacao.

Quando se classificam as marcas quanto a origem, tem-se que elas podem ser
agrupadas em marcas nacionais ou estrangeiras. As primeiras s8o aquelas
regularmente depositadas no Brasil, por pessoa aqui domiciliada, enquanto que as
segundas séo aquelas depositadas por pessoa domiciliada fora do pais ou depositada
em pais vinculado a tratado ratificado pelo Brasil (PAESANI, 2012, p.58).

Quanto ao uso, a lei nacional — art. 123 da LPI — abrange as marcas de produtos
ou servigos, assim como as marcas de certificacéo e coletivas. As marcas de produtos

ou servicos também podem ser denominadas como marcas de comercio, sendo
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aguelas usualmente utilizadas para distinguir os produtos ou servicos de outros

idénticos, semelhantes ou afins, de origem distinta (PAESINI, 2012, p.58).

As marcas de certificacdo estdo previstas no inciso Il do art. 123 da LPI.
Entende-se como esse tipo de marca, aquelas que sao usadas para atestar a
conformidade de um produto ou servico com determinadas normas ou especificacbes
técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada. Estdo vinculadas a um controle de qualidade e condi¢des precisas que
atendem a um padrao imposto pela entidade certificadora. Normalmente, sao selo ou
emblema distintivo que indicam ao consumidor a qualidade daquele produto. (MORO,
2009, p.9 & PAESANI, 2012, p. 58). E, por terem essa caracteristica certificadora, nao
constituem um método de distingdo entre produtos ou servigcos semelhantes, mas sim
um meio de informar ao pubico que o objeto certificado atende as exigéncias e

padrdes impostos pelo érgao fiscalizador (BARBOSA, 2010, p. 702).

O seu registro, segundo estabelecido pelo art. 128, § 3°, da LPI, s6 podera ser
requerido por pessoa que nao possua interesse comercial ou industrial direto no
produto ou servico atestado. Além disso, o pedido de registro devera conter as
caracteristicas do produto ou servi¢o, assim como as medidas de controle, vide art.
148 da LPI. Cabe ainda salientar que, segundo art. 196, I, da LPI, a violacdo de marca
de certificacdo caracteriza um agravante do crime de violacdo de marca registrada
(SILVEIRA, 2014, p. 45).

As marcas coletivas encontram previsao no inciso Ill do art. 123 da LPI e sao
aguelas usadas para identificar produtos ou servi¢cos provindos de membros de uma
determinada entidade como cooperativas, associacdes ou sindicatos, podendo ser
usada por todos os membros filiados a respectiva entidade. (MORO, 2009, p.9 &
PAESANI, 2012, p. 58).

O registro de marca coletiva s6 podera ser requerido por pessoa juridica
representante daquela determinada coletividade - art. 128, § 2°, da LPI -, e o pedido
devera conter regulamento de utilizacdo, dispondo sobre as condi¢gbes e proibi¢cdes
do uso da marca, conforme art. 147 da LPI. E assim como a marca de certificacéo, a
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violacdo de marca coletiva também constitui agravante do crime de marca registrada
(SILVEIRA, 2014, p. 45 e 46).2

7

Ainda, outra forma de agrupar as marcas € quanto suas respectivas
apresentacdes. Nao h4, contudo, previsdo na legislacdo vigente de artigo que trate
especificamente das formas de apresentacdo das marcas. Dessa forma, o Instituto
Nacional da Propriedade Intelectual — INPI, com base no que esta delimitado pela lei
e no que nado é vedado, estabelece as formas de apresentacdo, reconhecendo, no
processo, quatro formas passiveis de registro, a saber: nominativas, figurativas,
mistas e tridimensionais (MORO, 2009, p. 18 & PAESANI, 2012, p. 58 e 59).

Marcas nominativas sdo aquelas constituidas por uma ou mais palavras,
neologismos ou ainda a combinac&o destes com algarismos. Compreendem-se nessa
classe as denominacdes arbitrarias ou de fantasia, as denominac¢des necessarias ou
vulgares, as firmas e razbes sociais, os nomes de pessoas (CERQUEIRA, 2010,
p.266). Sdo exemplos: SONY e SAMSUNG.

As figurativas sdo aquelas formadas por elementos graficos, isso quer dizer,
sdo constituidas por desenhos, imagens, emblemas, ideogramas ou forma fantasiosa
ou figurativa de letra ou nimero. Sdo exemplos: LACOSTE, POLO e RESERVA.

As marcas mistas sdo aquelas quando ha um amalgama entre elementos
nominativos e figurativos, ou ainda, quando os elementos nominativos apresentam

uma grafia estilizada. Sdo exemplos: McDONALD'’S.

As marcas tridimensionais, como se pode extrair da sua nomenclatura,
pressupdem uma forma em trés dimensfes admitindo-se a inclusdo de palavras,
imagens, desenhos, cores. Sdo constituidas pela representacdo grafica da forma
plastica, que permita discerni-la de outros produtos semelhantes — porém néo ha de
confundi-las com o instituto do desenho industrial, ainda que caso preencha os
requisitos, possa ser cumulativamente protegida por tal. Sao exemplos:
EMBALAGENS DE PERFUMES e GARRAFA DE COCA-COLA.

2 Entre as marcas coletivas ha também as que sdo denominadas como marcas operdrias ou sindicais,
que sdo reconhecidas como marcas de trabalho ou label e que possuem como finalidade assinalar os
produtos manufaturados pelo operarios pertencentes a determinado sindicato de classe (CERQUEIRA,
2010, p.268.
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2.1.4 MARCAS NOTORIAS: MARCAS DE ALTO RENOME E NOTORIAMENTE CONHECIDAS

Ha marcas que decorrem de seu elevado reconhecimento publico. Elas séo as
chamadas marcas notorias que ocorrem quando, em virtude de seu prestigio, tém
poder evocativo que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geogréfico
(BARBOSA, 2010, p.759). As marcas notorias se dividem em dois casos: marcas de
alto renome e das marcas notoriamente conhecidas. A essas duas espécies é

assegurado tratamento especial, visando a sua protecao.

As marcas de alto renome encontram-se previstas no art. 125 da LPI, e
constituem uma excecédo ao principio da especialidade, pois € conferida, nos termos
do seu artigo, a protecédo em todos os ramos de atividade. Isso decorre do fato de que
as tais marcas, assim reconhecidas como de alto renome, transcendem 0 Sseu
segmento original®. Tal concessao impede a utilizacdo da marca por qualquer um, que
nao o titular ou licenciado, ainda que este atue em atividade diversa da marca de alto
renome (COPETTI, 2010, p. 72-73). Paesani assinala que a LPI n&o fixa prazo para
arguicao de alto renome, podendo este ser suscitado em diversos momentos durante
o procedimento de registro da marca perante o INPI, assim como em juizo. No entanto,
a autora sustenta que a perda de tal caracteristica deve ser reconhecida em juizo,
guando se busca a manutencao ou restauracdo de pedido que reproduza a marca de
alto renome (2012, p.61-62). Destaca-se que, atualmente, no Brasil, existem 106
marcas de alto renome reconhecidas pelo INPI. Dentre elas constam, por exemplo:
BAUDUCCO, NIVEA e JEEP.

J& as marcas notoriamente conhecidas, estdo previstas no art. 126 da LPI, e
no art. 6°, bis (1), da Convencéo da Unido de Paris — CUP, ao qual o Brasil € signatério.
As marcas assim denominadas representam uma excecdo ao principio da
territorialidade, pois os paises signatarios desta Convencdo se comprometeram a
recusar ou invalidar registro de sinal que reproduza, imite ou traduza marca que é
notoriamente conhecida pelo publico por sua qualidade ou exceléncia - ndo no pais
de origem da marca, mas naquele em que se esta postulando o seu registro -,

independentemente de ja existir o registro ou deposito prévio neste local (COPETTI,

8 Alguns elementos subjetivos, como elevado grau de conhecimento, divulgacdo publicitaria,
transmissao de valores conferidos pelo produto e a atracdo do publico por esse simbolo, identificam a
marca de alto renome. (PAESANI, 2012, 61)
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2010, p.75). Por outro lado, a marca notoriamente conhecida, em virtude de sua
prépria natureza, se extingue pelo desinteresse ou com o término da notoriedade
(PAESANI, 2012, p.62).

2.1.5 FUNCOES

Inicialmente, no tocante ao estudo das fungbes das marcas, para diversos
autores, a funcéo distintiva tem papel essencial no reconhecimento de uma marca,
pois ao ndo exercer essa funcéo propria, ndo passaria de mero sinal, ou seja, deixaria
de sinal (MORO, 2009, p.55). No entanto, ainda que a esséncia das marcas resida na
sua funcéo distintiva, elas também exercem outras fun¢des, ditas secundérias, mas
nao menos importantes, como a de indicagao de origem, de qualidade, econémica e
publicitaria.

Sendo assim, a primeira, e principal, funcao é a distintiva que se perfaz no ato
de distinguir através de um sinal distintivo produtos e servigos de outros idénticos,
semelhantes ou afins, mas de origem diversa (MORO, 2009, p.62). Assim, essa
funcao significa que “o sinal como tal é idéneo para distinguir os produtos ou servi¢cos
que visa a identificar” (COPETTI, 2010, p.41). Por sua vez, a segunda fungdo —
indicacdo de origem — remete ndo a identificacdo da origem dos produtos, nem do
local de sua fabricacdo, mas sim do responsavel pela fabricacao, ou seja, do titular ou
licenciado da marca (COPETTI, 2010, p.43). J4 a terceira — econbmica — pode ser
sintetizada pela relacdo entre a manutencdo da qualidade do produto reconhecida
pelo publico e diminui¢do dos esforcos do titular na captacéo da clientela para os seus
produtos (COPETTI, 2010, p.43). A seu turno, a quarta — de qualidade — consiste na
confianga que a marca adquire no mercado, ou seja, 0s consumidores sabem ou
esperam, ao menos, que aguele produto de determinada marca tenha determinada
qualidade (COPETTI, 2010, p.45). Por fim, a quinta — publicitaria — refere-se ao elo
gue se constroi entre o publico e a marca, um fator psicologico, que é constantemente
reforcado através de anuncios que servem para fortalecer a imagem da marca no
imaginario do consumidor. (COPETTI, 2010, p. 47-48).
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2.1.6 PRINCIPIOS

Além das fun¢Bes acima expostas, a doutrina também reconhece a existéncia
de cinco principios que orientam o instituto da marca. O primeiro é o principio da
disponibilidade que determina que um sinal deve estar livre para que possa ser
apropriado, ou seja, ndo pode ser pertencente a terceiro ou a comunidade. O segundo
principio € o da anterioridade que resguarda o direito de exclusividade de uso sobre o0
sinal a quem tenha sido o primeiro requeré-lo. O terceiro é o da territorialidade que
estipula que o uso exclusivo da marca estéa restrito apenas aos limites territoriais do
pais que a concedeu, o art. 129 da LPI assim dispde: “a propriedade da marca adquire-
se pelo registro validamente expedido, conforme as disposicfes desta lei, sendo
assegurado ao titular o uso exclusivo em todo o territério nacional®. O quarto principio
€ 0 da especialidade que consiste na exclusividade no uso da marca somente dentro
do ambito da atividade na qual fora registrada por seu titular. Desse modo, marcas
idénticas ou semelhantes podem coexistir, desde que atuem em setores distintos do
mercado. Por fim, tem-se o principio da afinidade, o qual se compreende como a
eficacia que a marca adquire fora da classe na originalmente protegida. O INPI, no
exame de colidéncia de marcas, define produtos afins “aqueles que, embora de
espécies distintas, guardam uns com 0s outros certa relacdo, seja em funcao do
género a que pertencam, seja em razao das suas finalidades/destino ou, ainda, das
novas tecnologias” (COPETTI, 2010, p.54).

4 H4, no entanto, algumas excecdes legais a este principio, a saber: (i) a reinvindicacédo de prioridade
unionista, prevista no art. 4° da CUP e art. 127 da LPI, a qual estabelece que o INPI deve aceitar a data
de prioridade de marcas depositadas em paises estrangeiros signatarios da Convencgéo. Desse modo,
€ garante-se a data do primeiro depésito feito em qualquer pais membro da CUP, desde que o
requerente apresente o pedido nos demais paises membros nos seis meses subsequentes ao primeiro
depdsito, sem prejuizo da andlise registral (COPETT]I, 2010, p. 51 e MORO, 2009, p.47). Outra excecao
reside no disposto no art. 6°, septies 1°, da CUP e art. 166 da LPI, que confere tutela ao legitimo titular
da marca contra o seu representante em outro pais que, de forma ilicita, deposita a marca do
representado. E a Ultima excecdo é a prote¢cdo a marca notoriamente conhecida que encontram
previsdo no art. 6° bhis (1), da CUP e art. 126 da LPI. Essa protecdo é conferida a marcas que
reconhecidas por sua qualidade e exceléncia sdo expressivamente conhecidas pelo publico.
(COPETTI, 2010, p.52)
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2.1.7 REQUISITOS

Nessa toada, Cerqueira (2012, p. 256) entende que, para que a marca
preencha seu fim, deve satisfazer os seguintes requisitos: distintividade, novidade,
veracidade e liceidade. O autor assevera que distinta € a marca que se distingue das
demais ja existentes. Afirma que nova € a marca que ainda ndo € utilizada para
assinalar produtos idénticos ou semelhantes®. J4 quanto a veracidade, afirma que é
verdadeira a marca que nado induz o publico em erro quanto a natureza, qualidade e
composicdo do produto a que se aplica. Por fim, se constitui licita a marca que nao
seja escandalosa, contraria a moral ou aos bons costumes, nem contrario a ordem
publica ou proibida por lei, ou ainda, conter um carater enganoso, conforme Moro
pontua (2009, p. 107).

2.1.8 PROCEDIMENTO

Conforme o art. 129 da LPI, adquire-se a propriedade de uma marca no Brasil
mediante registro outorgado pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, apés

processo administrativo perante a referida autarquia (MORO, 2009, p.47).

Primeiramente, destaca-se que, antes que o0 processo tenha inicio, é
necessario que o requerente da marca de produto ou servico comprove o efetivo e
licito exercicio da atividade no ramo ao qual pretende ter a sua marca vinculada®. No
entanto, Moro aduz que, embora a lei brasileira exija a atividade do titular, ndo ha
obrigacéo legal para que, no momento do depdsito ou, até mesmo, da concessao, a
marca esteja em uso. Desse modo, 0 uso ndo € considerado um requisito para a
concessao da marca’. Ressalta-se que o pedido podera ser cedido a terceiros, desde

que estes estejam legitimados na forma do 8§ 1° do art. 128, e sua cessao somente

5 O autor ressalta neste ponto a relatividade quanto ao requisito da novidade, uma vez que “a marca
também deve ser especial, isto é, deve aplicar-se a certo produto ou classe de produtos, ou a certo
género de comércio ou industria”. Desse modo, o requisito da novidade deve ser observado sob a ética
da especializacdo, ou seja, em relagdo aos produtos que se aplica. A marca deve ser nova, diferente
das ja existentes; mas tratando-se de produtos ou indUstrias diversas ndo importa que ela seja idéntica
ou semelhante a outra em uso. (CERQUEIRA, 2010, p.257) Nao deve confundir-se com quaisquer
outras anteriormente empregadas em produtos ou servicos semelhantes.

6 Art. 128, § 1°.

7 MORO, 2009, p. 48.



20

produzira efeitos apés a publicacdo dessa anotacéo pelo INPI® (SILVEIRA, 2014, p.
41).

Dessa forma, estando o requerente legitimado, o processo comeca de fato
quando ocorre o depdsito do pedido junto ao INPI, acompanhado do comprovante de
pagamento das devidas taxas. Importante destacar que, no momento da
apresentacao do pedido de registro, o INPI realiza um exame formal preliminar. Caso
o pedido esteja devidamente instruido, sera protocolizado e serd considerado a data
de depdsito a da sua apresentacdo, conforme art. 156 da LPI. Se, no entanto, o pedido
nao atender as formalidades elencadas no art. 155 da LPI, mas contiver dados e
informacdes suficientes relativas ao depositante, ao sinal marcario e classe, podera
ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI. A autarquia, entdo, estabelecera as
exigéncias a serem cumpridas pelo depositante em até, no maximo, cinco dias, sob
pena do pedido ser considerado inexistente, segundo previsao do art. 157 da LPI
(HAMMES, 2002, p.370).

Apbs o protocolo do pedido, este é publicado na Revista de Propriedade
Industrial — RPl, momento em que se é aberto o contraditorio, que dura sessenta dias,
no qual terceiros interessados, que, eventualmente, sintam-se lesados pela pretensa
liberacdo do sinal, possam apresentar suas razdes para que o pedido seja indeferido
pelo INPI. Apresentada a oposicdo, o depositante sera intimado para se manifestar
também em prazo de sessenta dias. Decorrido este prazo e ap6s as manifestacdes
das partes interessadas, o INPI procedera com o exame de mérito do pedido
(COPETTI, 2010, p.134). Sobre o exame de mérito, Moro assevera que “a eleicdo do
sinal deve ser feita com cautela para que ndo se incida em qualquer das restricbes
legais, nessa escolha, que possa vir a causar o indeferimento do sinal.” (MORO, 2009,
p. 47).

O exame de mérito consiste em sintese na verificacdo de se em relagdo ao
sinal submetido a andlise ja ndo exista marca idéntica ou similar anteriormente
registrada no mesmo ramo de atividade que possa vir a causar confusao entre elas —
a existéncia de marcas semelhantes é aceita desde que ndo sejam concorrentes,

como ja exposto anteriormente. Atentando-se a isso, Moro (2009, p. 47) assevera que

8 Art. 137.
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“a eleicao do sinal deve ser feita com cautela para que nao se incida em qualquer das

restricbes legais, nessa escolha, que possa vir a causar o indeferimento do sinal.”

Hammes (2002, p.371), por sua vez, assevera que durante o exame poderao
ser formuladas novas exigéncias que deverdo ser respondidas no prazo de sessenta
dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Além disso, afirma que uma vez
respondida, ainda que n&o cumprida, ou contestada a sua formulacdo, se dara
prosseguimento ao exame. Desse modo, estando todas as todas as formalidades e
requisitos legais preenchidos, assim como respondida as exigéncias, o pedido seré
deferido, nos termos do art. 160 da LPI. O certificado de registro sera concedido
somente apdés o deferimento do pedido e da comprovacdo do pagamento das
retribuicdes correspondentes. O depositante possui sessenta dias contados a partir
do deferimento, podendo ainda ser efetuados trinta dias apds esse prazo inicial,
mediante pagamento de retribuicdo adicional. Isto posto, o certificado emitido
concedendo o direito sobre o sinal marcario contera, segundo o previsto no art. 164
da LPI, além de informa¢cBes acerca da marca, do niumero e a data do registro,
também o nome, a nacionalidade e o domicilio do titular, assim como os produtos ou

servicos, as caracteristicas do registro e a prioridade estrangeira, se houver.

2.1.9 TITULARIDADE

Apurado, resumidamente, o processo de obtencédo do registro, atenta-se, neste
momento, a quem pode requeré-lo. Segundo o previsto no art. 128 da LPI, podem
requerer o registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas de direito publico ou de
direito privado. Hammes (2002, p. 363) explica que as pessoas de direito privado
podem requerer somente o registro de marca que possua relacdo com a atividade que
exercem efetiva e licitamente, de modo direto ou por meio de empresas que controlem
direta ou indiretamente, devendo declarar, no préprio requerimento, tal condigdo sob

as penas da lei.

Além disso, o segundo paragrafo do artigo supracitado determina que o registro
de marca coletiva s6 pode ser requerido por pessoa juridica que represente a
coletividade, ainda que exerca atividade distinta da de seus membros. Ainda, o

terceiro paragrafo do mesmo artigo estabelece que, no tocante as marcas de
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certificacdo, o seu registro s pode ser requerido por pessoa sem interesse comercial

ou industrial no produto ou servico atestado.

2.1.10 VALIDADE

A partir da concessédo, o registro sobre determinada marca vigorara por dez
anos, conforme previsao do art. 133 da LPI. O referido artigo ainda estabelece a
possibilidade de se prorrogar esse prazo inicial por periodos iguais e sucessivos,
contanto que o pedido de prorrogacéo seja formulado durante o ultimo ano de vigéncia
do registro. Hammes (2002, p.373) e Moro (2009, p.48) destacam que esse pedido
deve estar acompanhado do devido comprovante do pagamento da respectiva
retribuicdo. Além disso, ainda h& previsdo legal para que, caso o titular deixe de
solicitar a prorrogacéo até o termo final da vigéncia do registro, este possa fazé-lo nos

seis meses subsequentes, mediante pagamento de retribuicdo adicional.

2.1.11 EXTINGCAO

A legislacdo nacional prevé algumas possibilidades que acarretam a perda de
direitos sobre as marcas. Desse modo, segundo consta no art. 142 da LPI, o registro
de uma marca no Brasil se extingue pela expiracédo do prazo de vigéncia por falta de
pedido de prorrogacdo. Também pode se extinguir através da renuncia, que, conforme
Hammes aduz (2002, p. 375), podera ser total ou parcial em relacdo aos produtos ou
servicos assinalados pela marca. De mesmo modo, o registro de uma marca podera
se extinguir por caducidade. Sobre esta possibilidade, deve-se atentar que podera ser
requerida por qualquer pessoa com legitimo interesse, caso, decorridos cinco anos da
sua concessdo, a marca ainda nao tiver sido usada em territorio nacional. Além disso,
também podera ser alegada a caducidade se uso da referida marca tiver sido
interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou se, N0 Mesmo prazo, a marca
tiver sido usada com modificacado que impligue em alteracéo de seu carater distintivo
original, tal como constante do certificado de registro. No entanto, a caducidade néao

se configurard, se o titular, ap0s intimacdo para se manifestar, apresentar razées
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legitimas, justificando o desuso da marca até aquele momento. Hammes assinala que
cabera recurso da decisao que declarar ou denegar a caducidade, conforme art. 146
da LPI. Por fim, a ainda podera o registro ser extinto caso ndo seja observado o
disposto no art. 217, a qual exige que pessoa domiciliada no exterior constitua e
mantenha procurador no Brasil com poderes para representa-la administrativa e

judicialmente, inclusive para receber citagdes (SILVEIRA, 2014, p.45).

2.1.12 NULIDADE

Ademais, além dos casos acima comentados que levam a extincdo do registro
de uma marca, esse também ha previsao legal que o leve a ser considerado nulo. A
nulidade de marcas esta prevista no art. 165 da LPI que assim dispde: “E nulo o
registro que for concedido em desacordo com as disposi¢des desta Lei”. Desse modo,
Copetti (2010, p.136) afirma que € nulo, nos termos da lei, o registro de marca cuja
concessao tenha violado qualquer dispositivo da Lei de Propriedade Industrial. Essa
nulidade podera ser total ou parcial, e no tocante a essa Ultima possibilidade, Copetti
(2010, p.137) e Hammes (2002, p.377) asseveram que ela sO ocorrera se a parte

remanescente cumprir os requisitos legais e for considerada registravel.

Nos termos da lei, a nulidade de uma marca podera ser declarada tanto por
meio de processo administrativo de nulidade quanto por meio de agédo de nulidade.
Sendo assim, o processo administrativo de nulidade esta regulado nos arts. 168 a 172
da LPI. Esse processo podera ser instaurado tanto de oficio, quanto a requerimento
de qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data de expedicdo do certificado de registro. Em seguida, uma vez
instaurado o processo, procede-se com a intimacdo do titular para que esse se
manifeste dentro do prazo de sessenta dias. Transcorrido esse prazo, ainda que néo
tenha sido apresentada manifestacéo, o referido processo se encerra na esfera
administrativa, com a deciséo do Presidente do INPI. Impende destacar que a extingao
do registro, nos termos do art. 142 visto no tdpico acima, ndo suspende O

prosseguimento de eventual pedido de nulidade daquele (COPETTI, 2010, p.137).

Ademais, além do processo administrativo, a nulidade também pode ser

arguida pela via judicial, como dito anteriormente. A acao judicial de nulidade, prevista
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nos arts. 173 a 175 da LPI, pode ser ajuizada pelo INPI ou por terceiro legitimamente
interessado junto a Justica Federal. Além disso, conforme disposto no art. 175, o INPI,
quando néo for autor, intervird no feito, visto que caso a acao seja julgada procedente,
este deverd proceder com as devidas anotagcfes no registro para ciéncia de terceiros.

Destaca-se que, nos autos da referida acdo, o juiz podera determinar
liminarmente a suspensao dos efeitos do registro e do uso da marca. Por fim, deve-
se ressaltar que a declaracéo de nulidade do registro da marca produz efeitos ex nunc,
ou seja, a partir da data do depdsito do pedido.

2.1.13 TRATADOS INTERNACIONAIS

Em ambito internacional, ha diversos tratados e conven¢des que buscam
regular a area de propriedade intelectual, especialmente quanto a protecdo de
marcas, destacando-se: a Convencdo da Unido de Paris, o Acordo de Madrid e
Protocolo de Madrid, o Acordo de Nice para a Classificagéo Internacional de Produtos
e Servicos, o Acordo de Viena para a Classificagdo Internacional de Elementos
Figurativos, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual

Relacionados ao Comércio (TRIPS) e o Tratado de Nairdbi.

A Convencéo da Unido de Paris — CUP foi a primeira tentativa de harmonizacéo
internacional de diferentes regimes juridicos nacionais relativos a protecdo da
propriedade intelectual. O Brasil foi um dos quatorze signatarios originais da
Convencao ainda em 1883 e, ao longo dos anos, ratificou as suas posteriores
revisdes, sendo a ultima vigente no pais a de Estocolmo (1967), aderida em 1992.
Esse tratado é de suma importancia na area da propriedade intelectual, pois, ainda
tenha deixado aos Estados a liberdade de legislar acerca do tema, estabeleceu
diretrizes a serem seguidas pelos paises signatarios, dentre as quais se destaca o
principio do tratamento nacional o qual assegura ao depositante residente no
estrangeiro o0 mesmo tratamento conferido ao nacional, o principio da prioridade, o
instituto da caducidade, a notoriedade das marcas dentre outras estipulacdes
concernentes ao tema. Além disso, esse acordo foi responsavel por instituir a
Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual que hoje regulamenta o tema no

mundo. O Acordo TRIPS, formalizado em 1994, aperfeicoou algumas disposi¢cdes



25

existentes na CUP, estabelecendo um novo standard minimo para a protecdo da

propriedade intelectual em ambito internacional.

J4 o Acordo de Madrid e o seu Protocolo, cuja adesdo foi aprovada
recentemente pelo Senado brasileiro por meio do PDL 98/2019°, criou um sistema de
registro internacional de marcas mediado pela OMPI. Esse acordo permite que
interessados solicitem, através da OMPI, o registro de uma marca ja pedida ou
registrada no seu pais de origem, garantindo assim a prioridade e simplificando o
registro em todos os paises-membros do acordo.

Por sua vez, o Acordo de Nice foi firmado inicialmente em 1957, sofrendo a
altima revisdo em 2006. Este acordo instituiu uma Classificacdo Internacional de
Produtos e Servigos (NCL), a qual os paises signatérios deste acordo sao obrigados
a aplicar quer como principal, quer como auxiliar (COPETTI, 2010, p.27). No entanto,
este sistema de classificacao é também adotado até mesmo por paises que ndo sejam
signatarios, como é o caso da Argentina e do Brasil. De maneira semelhante, o Acordo
de Viena foi firmado com o intuito de estabelecer uma classificagdo dos elementos

figurativos das marcas.

Por fim, ainda que o objetivo do presente trabalho seja estabelecer e analisar a
conexao da Pl e o futebol, vale mencionar o Tratado de Nairobi devido a sua relagéo
intrinseca com o esporte, mais precisamente, com as Olimpiadas. O referido tratado
foi firmado em 1981 e recepcionado pelo nosso ordenamento em 1984, foi criado para
a protecdo dos simbolos olimpicos. O texto desse tratado especifica a forma do
Simbolo Olimpico, as cores dos anéis e sua respectiva ordem (azul, amarelo, negro,
verde e vermelho), bem como a sua forma com eles entrelacados. Por esse tratado,
0s paises contratantes ficam obrigados a recusar ou invalidar o pedido de registro de

uma marca ja concedia que reproduza o simbolo olimpico, ainda que parcialmente.

9 Informagédo disponivel em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/22/aprovada-a-
adesao-ao-protocolo-de-madri-que-facilita-o-registro-internacional-de-marcas>. Acesso em: 10 de
junho de 2019.
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2.2. DAAPLICACAO

Efetuada a exposicdo de uma andlise geral do instituto da marca no Brasil,
apresentando seus conceitos e fundamentos, sucede-se, nesse momento, buscando
cumprir com o objetivo principal deste trabalho de conclusdo, com a de uma pesquisa
junto ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Desse modo, procura-se,
tanto a partir dos resultados encontrados, como de noticias e artigos acerca do tema
da marca no futebol, estabelecer conexdes entre o presente instituto da propriedade

intelectual — marca — e o futebol.

Assim, incialmente, formulou-se algumas perguntas que nortearam o presente
estudo, a saber: Se os simbolos desportivos — escudos de clubes por exemplo — sédo
passiveis de protecdo por meio do instituto da marca? Se, em caso afirmativo a
pergunta anterior, 0os clubes hoje protegem as suas “marcas”? Se existem marcas
pertencentes a jogadores? Se a condicdo de marca de alto renome pode ser aplicada

aos simbolos esportivos?

Logo, visando responder o primeiro questionamento levantado, se os simbolos
do desporto podem ser considerados como marcas, estando, dessa forma,
disciplinados pela Lei n°® 9.279/96, verificou-se, antes mesmo de se realizar a
pretendida pesquisa junto ao INPI, que a questdo dos simbolos desportivos encontra
previsdo no art. 87 da Lei n® 9.615/98, também conhecida por “Lei Pelé”. O referido
artigo assim dispoe:

Art. 87. A denominacdo e os simbolos de entidade de administracao do
desporto ou pratica desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do
atleta profissional, sdo de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com
a protecdo legal, valida para todo o territério nacional, por tempo
indeterminado, sem necessidade de registro ou averbacdo no 6rgao
competente.

Paragrafo Unico. A garantia legal outorgada as entidades e aos atletas
referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominacéo,
simbolos, nomes e apelidos.

A leitura deste artigo, alinhada com a do art. 122 e seguintes da LPI que

regulam a questdo da marca no pais como exposto na parte tedrica deste capitulo,
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permite atestar que ha diferencas significativas entre a protecdo dos simbolos
esportivos e a regulacéo das marcas no Brasil. A primeira distingdo entre ambas reside
em sua razao de existir, pois, como ja exposto, enquanto a marca — signo distintivo —
visa distinguir produtos e servicos de seus semelhantes disponiveis no mercado, por
sua vez o0s simbolos desportivos sao criados para representar as entidades

esportivas.

Outro fator diferenciador esta relacionado a aquisicdo de direitos sobre uma
marca e um simbolo desportivo, visto que, enquanto o registro de uma marca esta
condicionado a apreciacdo do INPI através do procedimento, descrito em topico
especifico na primeira parte deste capitulo, ndo existe necessidade de registro de um
simbolo desportivo, pois a sua propriedade € decorrente de uma imposi¢ao legal. Isto
€, 0 simbolo desportivo pertence a entidade desportiva que o criou, independente de

registro, bastando somente que essa exista para gozar do simbolo.

Além disso, outra distincdo encontra-se no fato de que, ao contrario da LPI que
prevé algumas hipéteses que influem na perda de direitos sobre uma marca, a Lei
Pelé, em seu art. 87, assegura a propriedade exclusiva por tempo indeterminado do

simbolo, sendo necessario apenas que exista a entidade para exercer tal direito.

Destaca-se, oportunamente, a diferenca entre as marcas e 0s simbolos
desportivos, no tocante ao principio da especialidade, pois, como visto, has marcas
veda-se a existéncia de signos semelhantes dentro de um mesmo ramo empresarial.
No entanto, tal vedacdo parece ndo existir, inclusive no futebol isso € bem comum,
pois muitos clubes séo fundados inspirando-se nos chamados popularmente de “irmao
mais velhos”. Nesse ponto, cita-se, a titulo exemplificativo, os casos dos clubes:
Atlético-MG e Atlético-GO que possuem mesmo nome; Internacional e Inter de Santa
Maria, Maldegem (Bélgica) e Monarcas (México) que possuem escudos semelhantes;
e 0 caso dos Américas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sdo Paulo e do
Barcelona (Espanha) e Barcelona de Guayaquil (Equador) que, além de contarem
com 0 mesmo nome, possuem escudos extremamente parecidos entre si. Abaixo

seguem imagens dos escudos elencados demonstrando tais similitudes.
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Imagem 1 — Comparativo entre escudos do Internacional (a esquerda) e do Inter

de Santa Maria (a direita).

Fonte: Mantos do Futebol. Disponivel em:
<https://mantosdofutebol.com.br/2017/09/clubes-escudos-copiados-futebol/>. Acesso
em: 15 de junho de 20109.

Imagem 2 — Comparativo entre escudos do Maldegem da Belgica (a esquerda)

e Monarcas do México (a direita).
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Fonte: Mantos do Futebol. Disponivel em:
<https://mantosdofutebol.com.br/2017/09/clubes-escudos-copiados-futebol/>. Acesso
em: 15 de junho de 2019.
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Imagem 3 — Comparativo entre escudos do América-RJ (a esquerda), América-

RN (centro) e América-SP (a direita).

Fonte: Mantos do Futebol. Disponivel em:
<https://mantosdofutebol.com.br/2017/09/clubes-escudos-copiados-futebol/>. Acesso
em: 15 de junho de 20109.

Imagem 4 — Comparativo entre escudos do Barcelona da Espanha (a esquerda)

e Barcelona de Guayaquil (Equador)

Fonte: Mantos do Futebol. Disponivel em:
<https://mantosdofutebol.com.br/2017/09/clubes-escudos-copiados-futebol/>. Acesso
em: 15 de junho de 20109.



30

Desse modo, a Lei Pelé afastou a necessidade de registro desses simbolos, ao
definir que os simbolos esportivos serdo pertencentes automaticamente e por
indeterminado a qualquer entidade esportiva que venha a surgir, bastando apenas
gue esta seja considerada como tal nos termos da referida lei. No entanto, os clubes
de futebol, na atualidade, deixaram de ser meras equipes que disputam jogos e
campeonatos, para tornarem-se verdadeiras empresas que movimentam milhdes de
dolares mundialmente entre transferéncias, vendas de fardamentos e licenciamento

de produtos, por exemplo.

E esse ponto que merece atencao, pois da leitura da Lei Pelé, pode-se concluir,
equivocadamente, que a protecdo conferida pela lei se estenda ao licenciamento, o
que ndo é caso, ainda que referida lei preveja a comercializacdo de simbolos, nomes
e apelidos pelos clubes. Isso deve-se ao fato de que, aplicando-se a LPI, as marcas
de uma entidade, seja ela esportiva ou nao, s6 podem identificar as atividades que ela
exerca licitamente. Assim, no caso dos clubes, as suas “marcas” estao restritas as

suas atividades sociais, ou seja, as atividades desportivas.

Desse modo, tendo em vista que grande parte do orcamento de um clube de
futebol provém, ndo da venda de jogadores ou de ingressos para suas partidas, mas
sim de royalties oriundos de contratos de licenciamento, principalmente do setor de
vestuario, as entidades esportivas devem observar o fato de que s6 pode haver licenca

de marcas registradas junto ao INPI. Nesse ponto a LPI estabelece:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro podera
celebrar contrato de licenga para uso da marca, sem prejuizo de seu direito
de exercer controle efetivo sobre as especifica¢cbes, natureza e qualidade dos
respectivos produtos ou servigos.

Paragrafo Unico. O licenciado podera ser investido pelo titular de todos os
poderes para agir em defesa da marca, sem prejuizo dos seus préprios
direitos.

Art. 140. O contrato de licenga devera ser averbado no INPI para que produza
efeitos em relacdo a terceiros.

§ 1° A averbacdo produzira efeitos em relacéo a terceiros a partir da data de
sua publicacéo.

§ 2° Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licenga néo
precisara estar averbado no INPI.

Isto posto, afirma-se, inicialmente, que, embora a Lei Pelé assegure a protecéo
automatica e sem prazo de término de sinais ligados aos clubes, essa ndo garante a
possibilidade de licenciamento deles. Assim, a medida que certifica tal pretenséo é

somente o registro das suas marcas junto ao INPI.
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Desse modo, a fim de verificar se os clubes possuem hoje marcas registradas
no banco de dados do INPI, realizou-se uma pesquisa que, ho momento, devido a
identidade e proximidade com os clubes, restringiu-se aos times da dupla Grenal, isto
é, de Grémio e Internacional de Porto Alegre.

Assim, visando filtrar apenas os resultados pertencentes aos dois clubes
gauchos acima mencionados, identificou-se os CNPJs de cada um deles para serem
usados no campo de busca das marcas referente ao Titular. O primeiro CNPJ utilizado
foi 0 do Grémio — 92.797.901/0001-74 — que, embora tenha gerado trés diferentes
versbes de escrita do nome do clube - “GREMIO FOOT - BALL PORTO
ALEGRENSE”, “GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRENSE” e “GREMIO FOOT-
BALL PORTO ALEGRENSE”- rendeu em todos os mesmo 192 resultados, conforme
se observa da figura abaixo.

Desses 192 resultados, 154 encontram o registro de marca concedido. Da
analise dos registros concedidos, nota-se que o clube visa a protecdo de diversas
marcas relacionadas ao clube — escudo, mascote, radio, estadios e nomes de torcidas
organizadas — e em diferentes classes. Além disso, verifica-se que a pratica de
depdsito de marcas € uma constante do clube desde o ano de 1977, ano em que
realizou o primeiro depdsito. Esse depoésito concedido em 1980 se refere a
apresentacao mista do escudo do clube e ainda esta vigente, uma vez que teve sua

renovacgao decretada em 28 de maio de 2013.
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Imagem 5 — Registro de Marca n° 007190034

Marca

N° do Processo: 007190034

Marca: 1903 GREMIO F.B.P.A.

Situag3o: Registro de marca em vigor

Apresentagdo: Mista

Natureza: De Servico

Classe Nice
Cadigo Especificaciio

NCL(7) 41 SERVICOS DESPORTIVOS TAIS COMQ: ATLETISMQ, BANDEIRANTES, BOL...
Classificacdo Internacional de Viena- CFE(4)
Cadigo Descrigdo
1.17.25 Qutros mapas geogréficos
Representantes
Nome
Titular{1): GREMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE
Procurador: GUERRA P.I.
Datas
Data de Deposito Data de Concessdo Data de Vigénda
13/10/1977 25/07/1980 25/07/2020
Prazos
Prazo Ordinaric Prazo Extraordindrio
Inicio 26/07/2019 26/07/2020
Fonte: Site do INPI Disponivel em:

<https://gru.inpi.gov.br/pePl/servlet/MarcasServletController? Action=detail&CodPedi
do=122938>. Acesso em: 17 de junho de 2019.

Ademais, além de constatar que se trata de uma marca mista, ou seja,
apresenta elementos figurativos (forma do escudo) e nominativos (escritos no
escudo), percebe-se da imagem acima que o registro ainda contém referéncias quanto
ao seu enquadramento nos Acordos de Nice e Viena que, como visto no segmento
acerca dos tratados internacionais, estabelecem classificagdes internacionais sobre
marcas. Vale lembrar que, embora o adote a classificacdo estipulada pelo Acordo de

Nice, o Brasil ndo é signatario deste.

Na sequéncia, procedeu-se com a pesquisa referente aos registros
pertencentes ao Internacional. A presente pesquisa seguiu 0s mesmos moldes
adotados na anterior, ou seja, buscou-se, primeiramente, identificar o CNPJ do clube

a fim de limitar os resultados apenas aos registros pertencentes ao clube.
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Assim, através da pesquisa pelo CNPJ 92.894.500/0001-32, obteve-se dois
resultados — “SPORT CLUB INTERNACIONAL” e “Sport Club Internacional”, conforme
imagem abaixo. Ressalta-se que ainda que apresente distingdo na apresentacao da
escrita, assim como ocorreu com o Grémio, ambos resultados exibiram a mesma
quantidade de registros pertencentes a equipe colorada. Foram obtidos 35, dos quais

21 encontram-se em vigéncia.

Da apuracado dos resultados, percebeu-se que, em que pese apresente uma
quantidade de resultados significativamente inferior ao do seu arquirrival, o
Internacional sempre apresentou, ainda que em menor numero é verdade, pedidos
para registro de marcas, visto que se observou pedidos ao longo das ultimas quatro
décadas, tendo o primeiro deles sido depositado em 1978 e concedido, um ano apés,
em 1979, ou seja, mesmo tendo feito o primeiro depdsito uma ano apdés o primeiro do

Grémio, teve deferido e concedido o registro uma ano antes.

Além disso, constatou-se que dos registros colorados ainda em vigor estao
todos, em sua maioria, ligados ou a atividade fim do clube, que é a pratica desportiva,
ou a servigos e planos de associacdo oferecidos aos torcedores. Verificou-se ainda
gue ambas as equipes galuchas protegem as marcas associadas a lojas para venda
de artigos e pecas de vestuario, assim como outros produtos diversos, no varejo, a

saber: GremioMania e InterShop.

Outrossim, destaca-se que da mesma forma que o Grémio possui registro
assegurando protecdo a marca do seu escudo, o Internacional também néo o deixa

de fazer, conforme registro n® 901403857, o qual segue abaixo.
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Imagem 6 - Registro de Marca n° 901403857, referente ao escudo do clube

Sport Club Internacional

Marca

Ne do Processo: 901403857

Marca: SCILS.C. INTERNACIONAL 1909

Situagdo: Registro

Apresentacio: Mista

MNatureza: De Servico

Classe Nice
Cadige Especificacdo

NCL{(9) 41 ACAMPAMENTOS DESPORTIVOS (SERVICOS DE -); ACADEMIAS [EDUCAGA...
Classificacdo Internacional de Viena- CFE(4)
Cédigo Descricio
24.17.25 Outros sinais, notagéies ou simbolos
Representantes
Nome
Titular(1): SPORT CLUB INTERNACIONAL
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
Datas
Data de Depésito Data de Concessdo Data de Vigénda
14/01/2009 04/10/2011 04/10/2021
Prazos
Prazo Ordinario Prazo Extraordindrio
Inicio 05/10/2020 05/10/2021
Fonte: Site do INPI Disponivel em:

<https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedi
do=2202876>. Acesso em: 17 de junho de 2019.

Outrossim, dando prosseguimento ao presente estudo, buscou-se através de
supostas marcas pertencentes a atletas responder o questionamento acerca da
possibilidade de atletas também protegerem marcas de seu dominio. Os atletas,
atualmente no mercado profissional do futebol, também se configuram, mesmo
sozinhos, ou seja, por sua proépria figura como marcas que atraem o interesse de
marcas, com o intuito de explorar a exposi¢ao do atleta nos jogos e na midia em geral.
Assim, procedeu-se com a pesquisa dos termos “R9”, “CR7” e “MESSI”, ligadas,

respectivamente, aos futebolistas Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Os resultados obtidos pela busca das expressdes “R9” e “CR7” confirmaram a
possibilidade de jogadores registrarem tais expressdes como marcas, associando a
produtos que assim desejarem. A pesquisa pelo “apelido” do atacante brasileiro

rendeu 24 resultados, todos apresentando conexao — leia-se titularidade — de alguma
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empresa ligada a Ronaldo, inclusive os resultados pertencentes a Nike, cujo contrato
de patrocinio é considerado vitaliciol0. Por sua vez, a busca pelo termo “CR7” obteve
quatro resultados, dos quais trés se encontram concedidos. Assim como ocorre com
Ronaldo, os registros ou sdo de sua prépria titularidade, ou de empresas que
associam seus produtos a imagem do jogador, inclusive a Nike, como denota o
registro n° 840770189. Ja a pesquisa pelo nome “MESSI”, embora nao tenha
encontrado um registro pertencente ao jogador argentino, se mostrou relevante, pois
teve o0 seu pedido arquivado em definitivo por falta de cumprimento de exigéncia,
tendo em vista que a requerente ndo comprovou ser titular do nome de familia ou
patronimico, objeto do pedido, ou apresente autorizacdo expressa para registrar o
mesmo como marca, em conformidade com o artigo 124, XV, da Lei da Propriedade
Industrialll.

No ponto, vale rememorar licdo de Hammes ja exposta na primeira parte do
presente capitulo, que afirma que, durante o exame de mérito do pedido de registro
de uma marca, o INPI pode formular exigéncias que deverao ser respondidas em um
prazo de até sessenta dias. Salienta-se, uma vez mais, que as exigéncias nao
precisam ser atendidas ou contestadas para dar sequéncia ao exame, bastando
somente gque sejam respondidas (HAMMES, 2002, p.371).

Por fim, o dltimo questionamento, se o status de marca de alto renome poderia
ser atribuido a marca de um clube, tem-se que, em deciséo proferida no inicio deste
ano, o INPI reconheceu a marca “Flamengo” como sendo de alto renomel2. Isso
significa que, a partir deste ano, restou-se impossibilitado que novos
estabelecimentos, produtos e servicos usem a marca do clube em associacéo ao seu
negécio, porém se ressalta que aqueles que ja se encontravam em funcionamento
ndo sdo atingidos pelo novo status da marca do clube. Além do mais, essa distingdo
atribuida a marca do Flamengo, permite que o clube se encontre em vantagem em

disputas de conflitos de marcas, seja administrativo ou judicial.

1% Informacio disponivel em: < https://www.blogdobg.com.br/fortuna-descubra-quanto-ronaldo-fenomeno-
embolsa-por-contrato/>. Acesso em: 17 de junho de 2019.
11 “Art, 124 - N3o sdo registraveis como marca:

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do
titular, herdeiros ou sucessores;"”

12 Informacio disponivel em: < https://oglobo.globo.com/esportes/flamengo-o-primeiro-clube-do-pais-se-
tornar-marca-de-alto-renome-entenda-23370118>. Acesso em: 17 de junho de 2019.
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Ante todo o exposto, tem-se que todas as perguntas formuladas, no inicio desta
segunda parte do capitulo referente ao instituto da marca, restaram respondidas de
maneira satisfatoria. Observou-se, através tanto da leitura de artigos e noticias,
quanto pela realizacdo da pesquisa que os simbolos desportivos, além de poderem
ser registrados como marcas, recomenda-se inclusive que os clubes assim procedam
a fim de assegurarem o percebimento dos royalties advindos de contratos comerciais

de exploracéo e licenciamento das suas marcas.

Ademais, também através da pesquisa se atestou que jogadores de futebol,
assim como os clubes, também possuem marcas associadas a sua pessoa, seja
atraves de titularidade prépria ou por contratos de patrocinio com empresas parceiras.
Além disso, constatou-se que, ainda que tenha sido somente um clube a receber, as
marcas do clube podem mediante processo a ser instaurado junto ao INPI ter sua

marca reconhecida como de alto renome.

Sendo assim, seja atraves de noticias e artigos, seja pela pesquisa realizada
junto ao site do INPI, conclui-se que o instituto da marca possui profunda relacdo com
o universo do futebol. Essa relagéo, em razédo da atual configuragéo do setor esportivo,

sobretudo do futebol, tende a se tornar cada vez mais préxima e forte.

3. PATENTE

O terceiro capitulo deste trabalho de concluséo de curso analisa o instituto da
patente e a sua conexao com o mundo esportivo do futebol. Para tal, busca-se, na
primeira parte deste capitulo, através da literatura especializada, conceituar e
compreender 0s requisitos para obtencao de uma patente. Na sequéncia, na segunda
parte, realiza-se uma pesquisa junto ao site do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial a fim de se verificar se ha e quais artigos esportivos ligados ao universo do
futebol. Desse modo, o presente capitulo se divide em uma parte tedrica e uma parte
de aplicacdo, estando a tedrica organizada da seguinte forma: 1. Conceito; 2. Da
Patenteabilidade; 3. Classificacdo; 4. Tipos; 5. Requisitos; 6. Procedimento; 7.

Titularidade; 8. Validade; 9. Extingao; 10. Nulidade; 11. Tratados Internacionais;
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3.1. DATEORIA

3.1.1. CONCEITO

Inicialmente, esse instituto encontra previsdo tanto na Constituicdo da
Republica Federativa do Brasil de 1988'3 quanto na Lei de Propriedade Intelectual de
1996, e tem como objetivo principal a protecdo das invencdes. Por forca da lei
especifica, o sistema patentario brasileiro admite duas modalidades de protecdo por

meio de patente: a invencéo e o modelo de utilidade.

No entanto, antes de se analisar o que a doutrina define por patentes, cabe
analisar brevemente o0 seu objeto de protecéo — as invencdes. Para Silveira, “invencao
pode ser definida como a solugdo de um problema técnico ndo encontravel na
natureza” (2014, p.80). Ja Agra define invengao como “uma criagao intelectual que
consiste huma regra para o trabalho técnico humano, nédo conhecida, que indica um
modo de agir de determinados meios sobre as for¢as da natureza e do qual deriva um
resultado diretamente aplicavel na industria (LIVRE TRADUCAQ)"4 (2013, p.114).

Desse modo, tem-se que o invento € o resultado da intervencdo humana, fruto
de sua inventividade, criatividade ou engenhosidade, e ndo daquilo que é apenas
encontrado na natureza ou resultado dos fenbmenos naturais. Dessa forma, a
invencdo € uma solucdo pratica para um problema técnico especifico, dado um
contexto em um determinado campo tecnolégico e que possa ser passivel de

reproducéo industrial®.

13 Art. 5° Todos séo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a
igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacao,
bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico do Pais;

14 “una creacién intelectual consistente em una regla para el obrar humano técnico, no conocida, que
indica un modo de atuacién de determinados médios sobre las fuerzas de la naturaliza y de cuya
atuacioén deriva un resultado directamente aplicable en la industria”.

15 PROFNIT. Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual. Volume 2. Salvador (BA): IFBA, 2019.
p.265.



38

Assim, dando continuidade, impede-se conceituar o0 que se entende por patente
e modelo de utilidade na doutrina e na legislacdo especifica. Para Liliana Minardi
Paesani, patente € um titulo de propriedade temporéario outorgado pelo Estado por
forca da lei ao inventor a fim de que esse obtenha protecdo de seu invento contra a
exploracdo e comeércio da matéria protegida praticados por terceiros sem a
autorizacdo. (PAESANI, 2012, p.39)

Por sua vez, Denis Borges Barbosa afirma que patente pode ser compreendida,
em sua formulacéo classica, como um direito, conferido pelo Estado, que permite ao
seu titular exercer com exclusividade a exploracdo de uma tecnologia. O mesmo autor
ainda salienta que essa exclusividade do direito é limitada no tempo e serve como
uma contrapartida pelo acesso do publico ao conhecimento de pontos essenciais do
invento, permitindo e fomentando a pesquisa e o desenvolvimento cientifico e
industrial do pais (BARBOSA, 2010, p.295).

Nessa esteira de pensamento, a exclusividade na exploracdo de uma patente
pode ser compreendida como um mecanismo de recompensa pelos esforcos e
investimentos do inventor na elaboragéo e criagado de seu invento, assim como uma
forma de incentivo utilizada pelo Estado para que haja o continuo e progressivo
desenvolvimento tecnoldgico do pais, contribuindo e estimulando, dessa maneira, a
economia. E o que defende Manuel Botaga Agra, na obra Manual de la Propriedad

Industrial, da qual se retira o seguinte excerto (2013, p.99):

Tendo em conta que o sistema de patentes constitui um instrumento basico
para o impulso ao desenvolvimento econdmico e um elemento fundamental
para o estimulo & pesquisa e a inovac¢éo no ambito da técnica, é l6gico que o
préprio sistema delimite e determine quais condi¢cdes devem ser cumpridas
pelas cria¢des do intelecto humano (invencdes) que fomentam essa inovagéo
e esse desenvolvimento para sua protecdo pelas patentes. Isso quer dizer
gue o sistema de patentes formata e articula a sua medida um conceito de
invencdo adaptado aos objetivos que lhe servem como sustento e
justificativa, a saber: a promoc¢éo da inovacgdo tecnoldgica, o aumento de
competitividade industrial e o fomento ao desenvolvimento econdmico, a
partir do progresso técnico (LIVRE TRADUCAO).16

16 “Habida cuenta de que el sistema de patentes constituye um instrumento basico para el impulso del
desarollo econdmico y un elemento fundamental para el fomento de la investigacion e innovacion en el
ambito de la técnica, resulta légico que sea el proprio sistema el que acote y determine qué condiciones
han de reunir las creaciones del intelecto humano (invenciones) que impulsan esa innovacion y ese
desarollo para su proteccién mediante patentes. Quiere esto decir que el sistema de patentes conforma
y modula a su medida un concepto de invencién acomodado a los objetivos que le sirven de sustento
e justificacion, a saber: la promocién de la innovacién tecnolégica, la elevacion de la competitividad
industrial y el fomento del desarollo econédmico mediante el progreso técnico” (ORIGINAL)
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Desse modo, desta passagem e dos conceitos expostos acima, percebe-se que
as patentes sdo, ainda que exista divergéncia doutrinaria neste topico, titulos de
propriedade concedidos pelo Estado aos inventores a fim de proteger as suas
criagbes, temporariamente, impedindo, na auséncia de seu consentimento, a
exploracéo, utilizacdo, comercializa¢do dessas por terceiros. E uma forma de premiar
o investimento e o tempo dispendido no desenvolvimento dessa criacdo. Além disso,
o sistema de patentes € um meio encontrado pelo Estado para incentivar os avangos
tecnoldgicos, uma vez que estas “podem tornar-se elementos e pontos de partida para
a geracdo de novas tecnologias, novos empreendimentos e novos negdcios”!’,

estimulando, assim, a economia do pais.

Ademais, tem-se que ha, em conjunto com as patentes, outra forma de
protecdo das invenc¢des que sado os modelos de utilidade que, segundo o art. 9° da
LPI, é todo “o objeto de uso prético, ou parte deste, suscetivel de aplicacao industrial,
gue apresente nova forma ou disposicao, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacdo”. Paesani define os mesmos
como toda forma nova introduzida em objetos conhecidos e destinada a aumentar a
sua eficiencia ou utilidade (2012, p.39). Por serem alteragbes em “objetos
conhecidos”, possuem um menor grau de inventividade e, por isso, gozam de um
periodo de protecdo menor que as patentes de invencdo (PARANAGUA, 2009, p.25),

como se abordara adiante.

Nesse sentido, a patente de modelo de utilidade € uma criagdo sobre um objeto
tridimensional de uso prético, ou parte deste, passivel de aplicacdo industrial, que
apresente nova forma ou disposicdo, por meio de ato inventivo que resulte em uma

melhoria funcional para o seu uso ou fabricacao.

Dessa forma, néo se deve confundir a patente de modelo de utilidade com a
patente de invencao, visto que, embora traga uma solugéo pratica para determinado
problema técnico — melhoria funcional no invento ou no processo de fabricacdo. Desse
modo a patente de modelo de utilidade serve para proteger uma modificacdo sobre

certa parte da invencao, estando intimamente ligada a uma criacdo principal, nao

17 PROFNIT. Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual. Volume 1. Salvador (BA): IFBA, 2018.
p. 97
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sendo possivel a sua desvinculacao desta, pois encontra-se anexa a tal. Por sua vez,

a patente de invencéo visa a protecdo do invento propriamente dito.®

3.1.2. DA PATENTEABILIDADE

Como exposto, o direito patentario encontra previsao legal na Lei n°® 9.279/96.
Ressalta-se, no entanto que, embora tal lei estabeleca os requisitos para a obtencéo
de uma patente de invencédo, essa optou por usar uma descricao negativa para o que
se pode considerar invencdo ou modelo de utilidade por sua natureza, determinando

assim aquilo que nao se considera patenteavel.

Nessa toada, art. 10 da LPI estabelece um rol taxativo de matérias que nédo sdo
consideradas invengdes nem modelo de utilidade. Assim, ndo s@o passiveis de

protecdo por este instituto, 0s seguintes casos:

| - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;
Il - concepgbes puramente abstratas;

Il - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis,
financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizacao;

IV - as obras literarias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou qualquer
criacao estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentacéo de informacdes;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatérios ou cirdrgicos, bem como métodos

terapéuticos ou de diagndstico, para aplicacdo no corpo humano ou animal;
e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados
na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma
de qualquer ser vivo natural e os processos biolégicos naturais.

Por sua vez, o art. 18 da LPI discrimina as invengdes e modelos de utilidade
gue, embora considerados como inventos, ndo sao patenteaveis, excluindo tais casos
da possibilidade de protecdo, ainda que preenchidos os requisitos de

patenteabilidade.

18 PROFNIT. Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual. Volume 2. Salvador (BA): IFBA, 2019.
p.267
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Art. 18. Nao sdo patenteaveis:

| - 0 que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e
a salde publicas;

Il - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer
espécie, bem como a modificagdo de suas propriedades fisico-quimicas e os
respectivos processos de obtencdo ou modificacdo, quando resultantes de
transformacéo do nicleo atémico; e

Il - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microorganismos transgénicos
gue atendam aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade
inventiva e aplicag&o industrial - previstos no art. 8° e que ndo sejam mera
descoberta.

Paragrafo Unico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos sao
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem,
mediante intervengdo humana direta em sua composicdo genética, uma
caracteristica normalmente ndo alcancéivel pela espécie em condi¢Bes
naturais.

Destarte, deve-se, além de atender os requisitos de cada uma das modalidades
de patente existentes, como ja exposto, atentar as vedacdes impostas pela legislacéo

nacional para que nao se tenha o seu pedido indeferido.

3.1.3. CLASSIFICACAO

Procura-se classificar todos os pedidos de patentes outorgados nas areas
tecnologicas as quais pertencam, visto que tal classificacdo tem como intuito servir
como uma ferramenta de busca eficaz tanto na recuperacdo de documentos de
patente por escritérios de propriedade intelectual e demais usuarios, quanto um
instrumento de consulta para verificar se aquela invencdo ja ndo se encontra

registrada e, consequentemente, protegida.

Sendo assim, o INPI, responséavel por analisar e conceder os pedidos no pais,
adota a Classificacdo Internacional de Patentes (IPC — sigla do inglés International
Patent Classification), e, desde 2014, a Classificagdo Cooperativa de Patentes (CPC),

para classificar os pedidos.

A IPC é o sistema de classificacao internacional, criado a partir do Acordo de
Estrasburgo (1971), cujas areas tecnoldgicas séo divididas em sec¢fes. Dentro de
cada secdo, ha subdivisbes de classes, e dentro dessas subdivisbes ha subclasses,

grupos principais e subgrupos, conformando um sistema hierarquico. As oito se¢cdes
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sao identificadas com as letras de A a H (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2017), conforme listadas a seguir:

» Secdo A — Necessidades Humanas; ¢ Segdo B — Operacdes de
Processamento; Transporte; « Se¢cdo C — Quimica; Metalurgia; « Segéo D —
Téxteis; Papel; « Secdo E — Construgbes Fixas; * Se¢cdo F — Engenharia
Mecanica; lluminagao; Aquecimento; Armas; Explosao; « Secdo G — Fisica; *
Secao H — Eletricidade.1®

3.1.4. TiposS

Como ja mencionado, as patentes podem variar quanto a finalidade: de
invencédo e de modelo de utilidade. Enquanto a primeira visa a protecdo de uma nova
solucdo para um problema técnico especifico, dentro de um determinado campo
tecnoldgico, a segunda objetiva a tutela de uma nova forma ou disposicdo em objeto
de uso prético ou parte dele, proporcionando melhoria funcional no seu uso ou em sua

fabricacéao.

Outrossim, as patentes também podem ser agrupadas quanto a natureza da
solucao técnica aportada ao objeto, podendo, desse modo, serem divididas quanto ao
processo, produto ou equipamento. Ressalta-se que, embora as matérias protegidas
de patentes sejam definidas pela legislacdo de cada pais, de uma maneira geral, sdo
concedidas patentes para: a) dispositivos mecanicos e artigos de manufatura; b)
processos e métodos; ¢) composiCAo ou compostos quimicos; e) moléculas isoladas
e caracterizadas; f) organismos genéticos/sequéncias genéticas; g) programas de

computador (aplicado/embarcado); h) aperfeicoamentos.?°

3.1.5. REQUISITOS

Apés a verificacdo de como parte da doutrina e da legislacdo especifica

entendem os conceitos de invencéo, patente e modelo de utilidade, passa-se ao

19 PROFNIT. Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual. Volume 1. Salvador (BA): IFBA, 2018.
p.116-118
20 PROFNIT. Conceitos e AplicacGes de Propriedade Intelectual. Volume 1. Salvador (BA): IFBA, 2018.
p.112-113
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estudo de elementos necessarios para a obtencdo de uma patente de invengéo ou

patente de modelo de utilidade.

A patenteabilidade de invencbes e modelos de utilidade encontra-se previsto
nos artigos 8° e 9°, do Capitulo I, Titulo I, da LPI.

Art. 8° E patenteavel a invengdo que atenda aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicacéo industrial.

Art. 9° E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou
parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou
disposicédo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no
seu uso ou em sua fabricacao.

Em uma primeira analise, destaca-se a distingado dos requisitos para a obtencao
de cada uma das modalidades de patente, pois enquanto as condi¢cdes de validade
de mérito de uma invencao séo: a novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial,
para o mérito do modelo de utilidade os pressupostos sdo: a nova forma ou disposicao,

ato inventivo, melhoria funcional e aplicacdo industrial (PAESANI, 2012, p.40).

Alguns autores exploram e tecem comentarios acerca desses requisitos, dentre
eles estdo, por exemplo, Denis Borges Barbosa e Newton Silveira. Barbosa (2002, p.

1-2) assim define os referidos requisitos:

a. Novidade - que a tecnologia ainda nao tenha sido tornada acessivel ao
publico, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse
reproduzi-la;

b. Atividade Inventiva - que a inova¢do ndo decorra obviamente do estado da
arte, ou seja, que o técnico nao pudesse produzi-la simplesmente com o uso
dos conhecimentos ja acessiveis;

c. Utilidade Industrial - que a tecnologia seja capaz de emprego, modificando
diretamente a natureza, numa atividade econdmica qualquer.

Isto é, a patente s6 serd concedida a um invento que seja considerado
inteiramente novo, cujas carateristicas intrinsecas ndo tenham ainda sido observadas
no mundo, ou conforme, o art. 11 da LPI assim dispde: “a inven¢gdo e o modelo de

utilidade sao considerados novos quando ndo compreendidos no estado da técnica”.

Define-se estado da técnica como todos os conhecimentos pubicos que

existam antes do depoésito do pedido de patente?l. Para Barbosa (2010, p. 322):

21 “para efeitos de apuracgdo de novidade 561, ndo s6 o que se tornou publico, antes da data do depdsito
ou da prioridade, mas também o que se encontra em procedimento de analise, ainda ndo publicado.”
(BARBOSA, 2010, p.323)
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O estado da técnica compreende todas as informacdes tornadas acessiveis
ao publico antes da data de depésito do pedido de patente, por descrigédo
escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.
Assim, perde-se a novidade ndo somente com a divulgacdo da tecnologia —
publicando um paper, por exemplo — mas também pelo uso da tecnologia.

Além disso, quanto ao aspecto da atividade inventiva, € necessario que a
invencdo nado seja considerada Obvia, ou seja que ndo decorra de conclusdes que
poderiam ser obtidas por qualquer profissional com capacidade técnica comum na

area??. Nesse sentindo, Barbosa (2010, p.335) assevera que:

0 padréo de avaliacdo € o homem especializado na matéria, mas ndo o maior
expoente mundial do setor. Ha um pardmetro usualmente utilizado para esta
avaliacdo, que é do profissional graduado na especialidade, detentor dos
conhecimentos académicos comuns, e da experiéncia média de um
engenheiro ou técnico, operando no setor industrial pertinente.

Y

Ademais, quanto a aplicabilidade industrial do invento, tem-se que esse
requisito estara preenchido quando o invento puder ser produzido em qualquer tipo
de industria ou até mesmo utilizado por ela. E necessario que no relatorio descritivo
da redacdo de patente, tal utilidade esteja bem configurada, identificando e

descrevendo qualquer forma prética de utilizacao da tecnologia.

Entdo, cabe aqui mencionar ainda um outro requisito para a concessao da
patente exigida pelo Estado que € a suficiéncia descritiva, a qual esta prevista no
art.24 da LPI. O referido artigo define que “o relatério devera descrever clara e
suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realiza¢éo por técnico no assunto
e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execugdo.” Sobre tal requisito Barbosa
assim leciona: “é a descricdo exata da tecnologia de forma a que um técnico com
formagdao média na area seja capaz de reproduzir a invengcao”. (BARBOSA, 2010,
p.296)

Desse modo, para que seja outorgada a patente de invencao € necessario o
preenchimento de trés requisitos basicos: novidade, atividade inventiva e aplicagédo

industrial, conforme disposto no supracitado artigo 8° da LPI. Além disso, deve-se

22 “Deve-se observar que se um profissional com formacdo na area da matéria que esta sendo objeto
de requerimento de protecéo por patente for capaz de chegar a invencao pleiteada apenas por analise
I6gica, inferéncia ou sem experimentacao indevida com base nos documentos disponiveis no estado
da técnica; entdo, € possivel deduzir que a invencéo € Gbvia e, dessa forma, ndo preenche o requisito
da atividade inventiva por ndo apresentar qualquer solugao técnica imprevista” PROFNIT. Conceitos e
AplicacBes de Propriedade Intelectual. Volume 2. Salvador (BA): IFBA, 2019. p.261.
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considerar a necessidade da suficiéncia descritiva, prevista no art. 24 da LPI. A falta

de quaisquer um desses requisitos impossibilita a concessao da patente.

Por sua vez, para que seja concedida a patente de modelo de utilidade é
preciso que estejam preenchidos os seguintes pressupostos: novidade, aplicacao
industrial, ato inventivo e melhoria funcional. O requisito da novidade aqui € 0 mesmo
gue o da patente de invencao, ou seja, hdo pode estar compreendido no estado da
técnica, conforme art. 11 da LPI. Ja a aplicacédo industrial sera atendida, segundo
prevé o art. 15 da LPI, quando o objeto for passivel ou capaz de ser fabricado ou
utilizado em qualquer tipo/género de industria. A seu turno, o ato inventivo caracteriza
a diferenca incomum ou nao vulgar entre o novo objeto e o antigo, entre o objeto do
pedido e seu objeto base. Além disso, a diferenca ndo pode estar presente no estado
da técnica, ha a criacdo aqui ndo pode ser corriqueira, habitual, normal, trivial ou
ordinaria para um técnico no assunto?3. Por fim, a melhoria funcional consiste em uma
nova forma, disposicao ou efeito técnico que propiciem mais comodidade ao usuario,

conferindo praticidade e melhoria no seu uso, conforme art. 9° da LPI.

7

Isto posto, na pratica, a protecdo para modelos de utilidade é geralmente
buscada para “inovagbes de natureza adicional” que possam nao satisfazer os
critérios para patentes de invencdo, por exemplo, inabilidade em demonstrar a

atividade inventiva.?*

Como visto, as invengdes podem ser protegidas tanto por meio de patentes,
guanto por meio dos modelos de utilidade, contanto que preencham o0s requisitos
necessarios para tanto. Ausente ou descumprido um desses pressupostos, a invencgao
sera julgada ndo patenteavel e o pedido sera indeferido pelo INPI, pois a falta de um

desse requisitos impede a concessao do beneficio.

23 Informacdo disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_85-13-
anexo_diretrizes_mu.pdf>. Acesso em 22 de maio de 2019.

24 PROFNIT. Conceitos e AplicagGes de Propriedade Intelectual. Volume 1. Salvador (BA): IFBA, 2018.
p.112.
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3.1.6. PROCEDIMENTO

Como visto, no Brasil, compete ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
a andlise e a concessao das patentes. O procedimento para a obtencdo de patente
perante a autarquia federal possui diversas fases e especificidades, devendo-se
observar tanto o disposto na legislacdo — Lei n® 9.279/96, quanto nos atos normativos

emitidos pelo INPI.

Sendo assim, inicialmente, observando o disposto no art. 19 da referida lei,
deve-se estruturar o depdsito do pedido com os seguintes documentos: requerimento,
relatorio descritivo, reinvindicacdes, desenhos (se for o caso), resumo e comprovante

do pagamento da retribuicdo relativa ao depdésito.

Sobre a exigéncia do relatorio descritivo, esse devera mencionar a existéncia
de pedidos anteriores e informacdes sobre objetos ou processos semelhantes
(PAESANI, 2012, p.43), assim como descrever claramente o objeto da patente e
indicar, precisamente, sua melhor forma de execucdo (SILVEIRA, 2014, p.35), uma
vez que o pedido podera ser indeferido pela insuficiéncia descritiva, conforme art.24
da LPI.

O documento sera protocolado com data e hora em virtude do direito patentéario
segue o principio do primeiro depositante. Apresentado o pedido, realiza-se um exame
formal preliminar para verificar a adequacao da instrugdo (art. 20), oferecendo-se,
caso esse esteja incompleto, um prazo de 30 dias para o depositante proceder com a
sua regularizacdo, sob pena de devolucédo do arquivamento da documentacdo (art.
21).

Na sequéncia, o pedido sera analisado somente apds o transcurso do prazo de
sessenta dias ofertados para a manifestacdo de terceiros contados da data da
publicacdo do pedido, conforme art. 31 da LPI. Silveira destaca que a “Lei de
Propriedade Industrial ndo prevé, propriamente, oposi¢cao de terceiros, mas simples
manifestagéo (art. 31). Apos o exame, se o pedido for deferido, n&o cabe recurso (art.
212, § 2°)” (SILVEIRA, 2014, p.35). Salienta-se que o pedido de depdsito sera mantido

em sigilo por 18 meses, conforme disposi¢ao do art. 30.

Findo o prazo para manifestacdo de terceiros, o pedido passard por exame

formal. Concluido o exame, o pedido sera deferido ou indeferido (art. 37). Caso julgado
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procedente, o depositante obtera a carta-patente apos a efetivacdo do pagamento da
taxa de expedicdo e publicacdo na Revista da Propriedade Industrial — RPI. Por sua
vez, se o pedido for indeferido, o requerente tem o direito de recorrer
administrativamente em um prazo de até sessenta dias (art. 212).

3.1.7. TITULARIDADE

A questdo da titularidade das patentes esta disposta nos artigos 6° e 7°, do
Capitulo I, Titulo I, da LPI.

De acordo com o estabelecido nos referidos artigos, embora o autor da
invencdo ou modelo de utilidade tenha o direito de obter a patente que lhe garanta a
propriedade, nos termos da LPI, considera-se como titular, salvo prova em contrario,
o requerente do pedido de patente, visto que o sistema se baseia no principio do “first
applicant”?®, e ndo do “first inventor” (SILVEIRA, 2014, p.33).

O pedido de patente pode ser feito em nome proprio, porém se salienta que
esse sistema permite a cessao da criacao, ou seja, a patente podera ser requerida
pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionario ou em virtude de contrato
de trabalho ou de prestacdo de servicos. As patentes de invencdes realizadas
conjuntamente podem ser requeridas por mais de uma pessoa. (PAESANI, 2012,
p.41)

Sobre as patentes decorrentes de contrato de trabalho, tem-se que a criacao
pertencera exclusivamente ao empregador quando a atividade inventiva for oriunda
da propria natureza dos servicos para 0s quais o empregado foi contratado, nos
termos do art. 88 da LPI. Ainda, ressalta-se que se o empregador, a seu critério,
conceda participacdo ao empregado nos resultados econémicos percebidos pela

invencdo, esse valor ndo serd incorporado ao salario?®.

A seu turno, o empregado apenas tera propriedade exclusiva da patente

guando sua criacao tiver sido realizada sem vinculo com o contrato de trabalho ou

25 Também conhecido como “first-to-file”. Paranagua, Pedro. Patentes e criagdes industriais / Pedro
Paranagua, Renata Reis. — Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

% “salvo expressa disposicdo contratual em contrario, a retribuicdo pelo trabalho a que se refere este
artigo limita-se ao saléario ajustado” (art. 88, §10)
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prestacao de servicos e, ainda, nao tenha utilizado recursos, meios, dados, materiais,
instalacdes ou equipamentos do empregador, conforme art. 90. Tais criacdes sao as

denominadas como “invencgdes livres”.

Por fim, tem-se os casos de propriedade comum quando as invengdes ou
modelos de utilidade decorrem da contribuicdo pessoal do empregado e de recursos,
meios, dados, instalacdes ou equipamentos fornecidos pelo empregador, nesse caso,
salvo expressa disposi¢do contratual em contrario, o empregador fara jus a metade
dos direitos de propriedade e a licenca exclusiva da exploracdo do invento. S&o as

chamadas “invencodes de estabelecimento” ou “invengdes mistas”.

3.1.8 VALIDADE

Ainda, no que concerne a duracdo das patentes, tem-se que, como ja
mencionado, a patente € um titulo temporario concedido pelo INPI ao depositante do
pedido. Assim, segundo disposicdo do art. 40, a patente de invenc¢do vigorara pelo
prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos
contados da data de depdsito. Além disso, 0 mesmo artigo da LPI também define um
prazo de vigéncia das patentes de invencao e de modelo de utilidade. Assim, o prazo
de vigéncia da patente de invencdo nao sera inferior a 10 anos e a 7 anos para a

patente de modelo de utilidade, a contar da data da concessao.

Destaca-se que o periodo maximo de vigéncia de uma patente de invengao ou
patente de modelo de utilidade ndo é passivel de prorrogacdo (SILVEIRA, 2014, p.35).
Desse modo, apés o fim da sua vigéncia, as patentes sédo extintas, tém seus direitos

expirados e caem em dominio publico.

3.1.9 EXTINCAO

Sopesados 0s elementos para se conceder uma patente, importa analisar
agora as condicbes para que essa seja extinta. O art. 78 da LPI apresenta cinco

hipéteses de extingdo da patente, sdo eles “in litteris”:
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| - pela expiracdo do prazo de vigéncia;
Il - pela renincia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
Il - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuicdo anual, nos prazos previstos no §2°
do art. 84 e no art. 87; e

V - pela inobservancia do disposto no art. 217.

Analisando cada uma dessas situagfes, Paesani afirma que a extingdo da
patente produz efeitos a partir do momento em que ocorre. E uma vez extinta a patente
0 seu objeto cai em dominio publico (PAESANI, 2012, p.49).

Afirma que a lei permite que o titular, a qualqguer momento, renuncie a sua
patente, contanto que preserve o direito de terceiros. J& a caducidade encontra-se

mais bem definida no art. 80 da prépria LPI que assim dispde:

Art. 80. Caducara a patente, de oficio ou a requerimento de qualquer pessoa
com legitimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concesséo da primeira
licenga compulséria, esse prazo néo tiver sido suficiente para prevenir ou
sanar 0 abuso ou desuso, salvo motivos justificaveis.

Nesse ponto, Silveira afirma que se extingue a patente, caso, transcorrido o
periodo de dois anos desde a concessdo da primeira licengca compulséria, ndo se
tenha sanado o abuso ou o desuso. Sustenta que a caducidade tem carater
declarativo e opera a partir da data do requerimento, conforme art. 83 (SILVEIRA,
2014, p.38)

Quanto a extincéo pela falta de pagamento, é necessario observar que a partir
do terceiro ano contado da data do depoésito, deve-se realizar o pagamento de
anuidades, a serem feitas dentro dos trés primeiros meses de cada periodo anal ou
nos seis meses subsequentes acrescidos de pagamento adicional, forte no art.84 da
LPI.

3.1.10. NULIDADE

Outrossim, além dos casos previstos de extingdo, a patente poderd ser
declarada nula, por procedimento administrativo ou judicial, se concedida com

violacdo das determinacdes legais (PAESANI, 2012, p.49).
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Sobre o0 processo administrativo de nulidade, este podera, nos termos do art.
51 da LPI, ser instaurado de oficio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com
legitimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessao da patente, nas

seguintes hipo6teses previstas no art. 50 da LPI:

Art. 50. A nulidade da patente sera declarada administrativamente quando:
| - ndo tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

Il - o relatério e as reivindicag6es nao atenderem ao disposto nos arts. 24 e
25, respectivamente;

Il - 0 objeto da patente se estenda além do contetdo do pedido originalmente
depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades
essenciais, indispensaveis a concessao.

Na sequéncia do processo administrativo, uma vez instaurado, deve-se intimar
o titular para que este se manifeste dentro do prazo de sessenta dias. Decorrido este
prazo, o INPI devera emitir parecer do qual seréo intimados tanto o titular quanto o
requerente para se manifestarem no prazo de sessenta dias acerca do referido
parecer. Ao final, independentemente de n&o serem apresentadas manifestagdes, o
referido processo administrativo de nulidade sera decidido pelo INPI, encerrando-se,

assim, 0 processo na instancia administrativa.

Outrossim, além do processo administrativo, a LPI dispbe que as acbes de
nulidade de patentes devem ser sempre ajuizadas na Justica Federal, sendo o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) necessariamente parte da acéo, na
medida em que foi o INPI quem concedeu a patente, e, se a acdo for julgada
procedente, esse Instituto serd condenado a anular a patente e fazer os devidos
registros oficiais dessa anulacdo. A nulidade da patente produz efeitos desde o
depdsito do pedido da patente no INPI, ou seja, efeitos ex-tunc, e efeitos erga omnes,

atingindo a todos?”.

2 Informacéo disponivel em:
<http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/EDU.pdf>.
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3.1.11. TRATADOS INTERNACIONAIS

Outrossim, como exposto no capitulo anterior, existem tratados e acordos
internacionais que buscam regular o direito marcéario, e 0 mesmo ocorre em relagédo
ao direito patentario. O Brasil é signatario dos principais acordos em matéria de

patentes, tendo os internalizado através de Decretos e Leis.

Desse modo, ainda que a validade do registro esteja restrita aos limites
territoriais do pais que o concedeu, existem tratados internacionais que facilitam a
obtencdo de protecdo em outros paises. O primeiro a ser analisado, é a CUP, que
embora seja originalmente de 1883, j4 passou por diversas revisdes, sendo a Ultima
de 1992 adotada pelo Brasil?®. Esse acordo, em relagdo ao direito patentario, estipulou
alguns principios que norteiam demais acordos relacionados a temética, a saber: a)
Tratamento nacional - que determina que cada Estado deve conceder protecdo
isondmica as patentes solicitadas por nacional e por estrangeiro; b) Prioridade
Unionista — que possibilitou que o requerente de uma patente reivindique nos paises
signatarios, dentro de em prazo (doze meses), a prioridade do registro apds a
concessao deste no pais originario; c) Territorialidade - que determina que cada
patente fica restrita aos limites do territorio do pais na qual depositada; e d)
Independéncia das Patentes — que estabelece que as patentes concedidas em
diferentes paises sao independentes entre si, ou seja, cada pais é autbnomo em sua

decisio?°.

Outros acordos que valem serem mencionados neste tépico € o Acordo de
Estrasburgo, de 1971, criou um sistema uniforme de classificacdo internacional das
patentes, conforme exposto no tdpico sobre a classificacdo das patentes. Por sua vez,
o Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT — Patent Cooperation Treaty)
firmado em Washington em 1970 tem como principal finalidade desenvolver o sistema
de patentes e de transferéncia de tecnologia, prevendo formas de cooperacéo entre
as nacodes desenvolvidas e as em desenvolvimento. Tal acordo, administrado pela

OMPI, simplificou, a nivel internacional, o procedimento para obtencdo de patente,

28 Informagao disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 30 de maio de
20109.

29 PROFNIT. Conceitos e AplicacGes de Propriedade Intelectual. Volume 2. Salvador (BA): IFBA, 2019.
p. 115-120.
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pois permite que se requeira a protecdo patentaria de uma invencao,
simultaneamente, num vasto numero de paises, através de um unico depdsito a ser
feito no pais originario da invengéo. Ja o Acordo TRIPS, de 1994, firmado sob a égide
da Organizacdo Mundial do Comércio, teve como objetivo atualizar os preceitos
avencados na CUP com os avancos tecnologicos e ao comercio internacional. Tal
acordo declarou que todos os campos tecnolOgicos se encontram sujeitos a protecao
por meio das patentes, ampliando, assim, a variedade de produtos e objetos
suscetiveis a patenteabilidade (PARANAGUA, 2009, p.40).

3.2. DAAPLICACAO

Sopesados os conceitos e fundamentos na primeira parte deste segmento do
trabalho acerca do instituto da Patente, procura-se, neste momento, estabelecer
conexdes entre a propriedade intelectual e o futebol, atendendo, assim, o objetivo
principal deste trabalho. Para tanto procede-se tanto com comentarios que vinculem
a parte tedrica apresentada neste capitulo ao futebol, quanto com a realizacdo de uma
pesquisa junto ao site do INPI a fim de se analisar se ha pedidos de patente

depositados referente as criacdes ligadas ao universo do futebol.

Impende, inicialmente, destacar que, no esporte, € incessante a busca pelo
aprimoramento de treinamentos, bem como dos equipamentos como roupas, calgados
e artigos de protecdo. Esse progresso continuo na area esportiva, e o futebol ndo foge
a regra e ocorre em virtude do objetivo de aprimorar e garantir a performance dos
atletas — profissionais e demais praticantes, contribuindo na obtencdo dos melhores
resultados possiveis, assim como na maior qualidade dos jogos e, por conseguinte,

das competicoes.

Assim, a titulo de exemplificacéo, no futebol, é possivel visualizar essa busca
constante por inovagdo no tocante ao desenvolvimento de tecidos mais leves,
resistentes e que absorvam o suor dos atletas. In casu, trata-se das tecnologias
Climacool e Dri-Fit aplicadas, respectivamente, por Adidas e Nike nos uniformes das
equipes as quais patrocina e fornece material. Essa invencado consiste na insercdo de
micro canais no tecido da roupa — uniforme — que captam o suor e o espalham pela

superficie do tecido, a fim de maximizar a sua evaporagao, utilizando-se a propria
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temperatura e movimento do atleta para tanto. Tal tecnologia influencia na questéao da
transpiracdo do atleta, visto que proporciona um resfriamento natural do corpo do

atleta, ao mesmo tempo que o mantém seco®°.

Inclusive, nos estagios iniciais do presente trabalho, quando ainda se aventava
quais objetos ligados ao futebol poderiam apresentar conexdo com a propriedade
intelectual e, portanto, suscetiveis de serem tutelados por seus institutos, se pensou
justamente na tecnologia utilizada nos tecidos dos uniformes de futebol descrita
acima. No entanto, tal pensamento ndo se restringiu exclusivamente aos uniformes,

também se cogitou se existiriam patentes relativas a chuteiras e bolas, por exemplo.

Desse modo, seguindo o objetivo deste trabalho, procedeu-se com uma
pesquisa junto ao site do INPI, porém, ao contrario do que ocorrera no capitulo anterior
referente a marca, nesse capitulo, escolheu-se palavras chaves que nortearam a
busca em um primeiro momento, a saber: “BOLA (DE FUTEBOL)”, “CAMISA DE
FUTEBOL” e “CHUTEIRA”. Tais palavras foram escolhidas por entender que tais
artigos esportivos seriam 0s principais itens a apresentarem tecnologias aplicadas em
si passiveis de protecdo via patentes de invengdo ou modelo de utilidade. Sendo
assim, a primeira consulta ao site da autarquia federal foi feita, inserindo tais

vocabulos no campo de busca do titulo.

Inicialmente, a primeira busca utilizando-se a palavra BOLA no campo do titulo
rendeu 332 resultados, em virtude disso, visando filtrar tais registros acrescentou-se
a locugédo “DE FUTEBOL” a palavra “BOLA”. Essa segunda busca apresentou nove
resultados, dos quais seis encontram-se enquadrados na categoria A63B
correspondentes as bolas inflaveis e suas variacdes da Classificacdo IPC adotada
pelo Brasil, visto que o pais é signatario do Acordo de Estrasburgo de 1971 como visto

na secdo dos tratados internacionais deste segundo capitulo.

Destaca-se que o mais antigo deles data de 1981 e, assim, como o de 1983,
traz alteracdes nos gomos das bolas, porém enquanto esse visa proteger a criacdo
de sulcos nos respectivos gomos a fim de aumentar o atrito da bola com o ar, aquele

se refere a forma distinta de confecgéo do formato dos gomos.

30 Disponivel em: <http://nikecnova.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/880/~/0-que-é-dri-fit%3F>.
Acesso em: 15 de maio de 2019.
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Imagem 7 — Registro Imagem 8 — Registro

MU 6100103-1 U2 (1981) MU 6300339-2 U2 (1983)

Fig.l

Fonte Imagem 7: Modelo de Utilidade n°® 6100103-1 U2. Disponivel em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedi
do=215489&SearchParameter=%22BOLA%20DE%20FUTEBOL%22%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=%22B
OLA%20DE%20FUTEBOL%22>. Acesso em: 20 de maio de 2019

Fonte Imagem 8: Modelo de Utilidade n° 6300339-2 U2. Disponivel em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/PatenteServietController?Action=detail&CodPedi
do=219565&SearchParameter=%22BOLA%20DE%20FUTEBOL%22%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=%22B
OLA%20DE%20FUTEBOL%22>. Acesso em: 20 de maio de 2019

Além destes, ressalta-se o registro Pl 0409509-0 B1 de titularidade da Nike.
Esse registro foi depositado em 17 de mar¢co 2004 e publicado somente dois anos
depois, em 18 de abril de 2006, posto que durante os primeiros 18 meses apos 0
depdsito, o pedido fica em sigilo, conforme ja tratado na parte tedrica. E refere-se a
patente de invengcdo sobre um novo método de fabricagcdo de bolas de futebol,
utilizando para tanto uma nova espuma que nédo afeta o0 meio ambiente, ao contrario

das bolas convencionais conforme exposto na documentacdo que acompanhou o
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pedido. Essa mudanca na composicdo da bola, envolvendo o uso de um novo agente
dilatador, além de demonstrar o desenvolvimento constante na inddstria esportiva,
também exemplifica uma preocupacdo com o futuro do meio ambiente, uma pauta
cada vez mais relevante e que, muitas vezes, se torna um diferencial entre as
companhias. A referida patente foi deferida em 01 de marco de 2017 e sua concessao,
apos o pagamento, finalmente se deu em 02 de maio de 2017, ou seja, TREZE ANOS
apos o pedido. Isso deu a Nike inclusive um tempo suplementar de protecéo, posto
que a patente vige 20 anos ap0s o depdsito ou 10 anos apds a concessao, se a analise

for superior a 10 anos.

Esse caso, infelizmente, ndo é isolado, pois o tempo de demora para se obter
uma patente no Brasil € uma das principais criticas ao nosso sistema de patentes. O
sistema nacional inclusive chegou a ter um backlog superior ao periodo de uma
década. Esse fato acaba por minar o desenvolvimento tecnolégico e, por conseguinte,
socioeconémico do pais, visto que pode desincentivar que inventores e empresas

invistam nesse setor especifico do mercado.

Em seguida, pesquisou-se também pela expressdao “BOLA DE FUTEBOL”,
contudo ao invés de procurar por registro que contenham tal expressédo no titulo,
dessa vez optou-se por verificar agueles que contenham tais palavras no seu resumo.
Assim, obteve-se um total de 44 (quarenta e quatro) registros de patentes junto ao
INPI, conforme imagens abaixo. Ou seja, bem superior aos 9 pedidos encontrados na

busca somente no titulo da patente de invencao.

No entanto, em que pese essa nova pesquisa tenha obtido quatro vezes mais
resultados que a anterior, eles foram na mesma medida mais diversos e fora do
escopo desejado, visto que incluiram, por exemplo, colete com acessério que obstrui
a visualizagéo do jogador sobre a bola em seu dominio, lancheira, capsula de avido,

caixa de fio dental, pufe com formato de bola, entre outros fora da intencao original.

Ressalva-se, entretanto, que um dos resultados merece maior atencao, pois é
relativo a pedido de patente de invencéao sobre modificagdes criadas sobre uma luva
de goleiro. O registro P1 9801825-6 A chamou atenc¢éo, pois trouxe uma criacao sobre
um artigo esportivo relacionado ao futebol que ndo se havia cogitado inicialmente,
conferindo na elaboragdo da mesma uma série de saliéncias aplicadas no
revestimento interno da palma da luva a fim de aumentar a aderéncia da mesma com

a bola, permitindo o goleiro ter uma maior eficiéncia ao segurar uma bola de futebol.
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Isto posto, prosseguiu-se com a consulta junto ao site do INPI, dessa vez
utilizando-se da expressao “CAMISA DE FUTEBOL”, seguindo a ideia empregada na
pesquisa anterior, ou seja, em um primeiro momento, buscou-se registros que
contenham tais palavras no titulo, para, em seguida, no resumo. Salienta-se que se
optou, nessa nova consulta, por usar desde o inicio a locug¢ao “DE FUTEBOL” junto a
palavra “CAMISA” para ja se obter os resultados direcionados a tematica deste

trabalho.

Assim, a primeira consulta obteve surpreendentemente apenas um Unico
resultado. O registro MU 9002206-8 U2, de titularidade de Eduardo Valdosky Jr, trata-
se de um modelo de utilidade que fora depositado em novembro de 2010, publicado
em margo de 2013, porém foi arquivado em 29 de abril de 2014, tendo em vista que
nao foi solicitado o pedido de exame de mérito, que € obrigatério para que a andlise
tenha prosseguimento. Essa criacdo consiste na incorporacdo de um mecanismo
eletrbnico musical a ser inserindo junto ao simbolo da entidade esportiva, contendo o
seu respectivo hino. No entanto, ainda que se reconheca a validade desse resultado
e o0 considere interessante, esse ndo se enquadra nos objetivos desse trabalho, j& que
se busca aplicacdes e criacdes praticas em artigos e equipamentos esportivos e nao

de carater ludico.

Ademais, como dito anteriormente, realizou-se nova pesquisa com a expressao
“‘CAMISA DE FUTEBOL”, s6 que dessa vez no resumo, obtendo-se o mesmo
resultado descrito acima. Ou seja, efetivamente parece nao haver outros pedidos

depositados contendo este termo.

Dando continuidade, fez-se nova consulta nos mesmos moldes ja aplicados sé
que com a palavra “CHUTEIRA”. Assim, inicialmente se conseguiu um total de
dezenove registros com a palavra “CHUTEIRA” no titulo do pedido depositado.
Desses dois foram descartados — Ml 5100200-0 e MI 5000351-8 —, pois foram,
possivelmente, mal classificados, uma vez que a documentagdo anexada junto ao
pedido ndo apresenta como objeto chuteiras ou componentes destas. Assim, dos
restantes, doze encontram-se enquadrados na categoria A43B da Classificacédo IPC
gue abrange calcados e seus componentes, dos quais nove se encontram na sub-
categoria 5/02 que abrange calcados para esporte e chuteiras, ja as outras trés se

referem a componentes do calcado: calgcadeira (11/00), sola (13/00) e gaspea (23/00).
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Além disso, destaca-se que as patentes de invencdo e modelo de utilidade
relativas as chuteiras, embora possam envolver aperfeicoamentos sobre diferentes
aspectos dela, percebe-se que certos componentes delas parecem concentrar
maiores esforgos dos inventores, séo eles as travas e modificagdes nos bicos das
chuteiras. Assim, segundo se extrai das documentacdes dos pedidos, em relacdo as
travas, as modificacbes objetivam aprimorar tanto 0 amortecimento quanto a tracéao
dos calcados, melhorando a sua aderéncia ao gramado, ja as mudangas nos bicos
das chuteiras tém como foco melhorar o direcionamento do chute usando essa parte

do pé. Abaixo seguem um exemplo de cada:

Imagem 9 — Registro BR 2020120154086U2, referente a chuteira com sistema

de amortecimento nas travas.

Depésito de pedido nacional de Patente
(21) NO do Pedido: BR 20 2012 015408 6 U2
(22) Data do Depésito: 25/06/2012
(43) Data da Publicacio: 31/05/2016
(47) Data da Concessdo: -
(51) Classificacar
(52) Classific:
(s

(57) Resumo:

nnnnn
(71) Nome do Depositante: M DRIGUES MOTA (BR/SF)
MICHAEL RODRIGUES MOTA

(72) Nome do Inve
(74) Nome do Procurador: ANA PAULA MAZZEI DOS SANTOS LEITE
Anuidades

Peticoes
Senvica  Pgo Protocolo Data Imagens Cliente Delivery  Data
Servicos
204 800130234614 19/11/2013 | ] MICHAEL RODRIGUES MOTA
200 018120022716 25082012 - - - MICHAEL RODRIGUES MOTA
Anuidade
Qutros

Publicaces
RPI  Data RPI Despacho  Img Complemento do Despacho
Em virtude do arquivamento publicado na RPI 2383 de 06-09-2016 e considerando ausénci
2401 10/01/2017 811 - dentro dos pr ue cabe ser mantido o arquivamento do pedido de patente, conforme o

igo 12, da resoluc
2383 06/09/2016 8.6 - Referente &s 32 e 42 anuidades.

Fonte: Site do INPI. Disponivel em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedi
do=911030&SearchParameter=%22CHUTEIRA%22%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=%22CHUTEIRA%22>.
Acesso em: 25 de maio de 2019.
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Imagem 10 — Registro Pl 1103343-6 A2, referente a chuteira com modificacédo

no bico.
» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessio Anterior 2/19 Préximo
Depésito de pedido nacional de Patente
(21) N° do Pedido: PI 1103343-6 A2
(22) Data do Depé: 01/07/2011
(23) Data da P 26/02/2013
1 R43B5/02; A43C 1314
(84) Titulo: *PERFEICOAMENTOS INTRODUZIDOS EM CABEDAL DE CALGADO DO TIPO 4\'
) * CHUTEIRA frl \ﬂ s
APERFEICOAMENTOS INTRODUZIDOS EM CABEDAL DE CALCADO DO TIPO [ 1y = |\
CHUTEIRA, Mais pre: trata-se de calgado do tipo chuteira (1) cujo
bl
(71) Nome do Depositante: DEMITRYART DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA M.E. (BR/SP)
(72) Nome do Inventor: ANTOMIO ADOLFO DE MITRY
(74) Nome do Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
Anuidades Ver todas as anuidades
Tabela de Retribuicio 62 Anuidade 72 Anuidade 82 Anuidade 93 Anuidade X
Inicio Fim Inicio Fim Inicio Fim Inicie Fim
Ordinario 01/07/2016 01/10/2016 01/07/2017 01/10/2017 01/07/2018 01/10/2018 01/07/2019 01/10/2019
Extraordinario 02/10/2016 01/04/2017 02/10/2017  01/04/2018 02/10/2018 01/04/2019 02/10/2013 03/04/2020
Peticbes
Servico  Pgo Protocolo Data Imagens Cliente Delivery Data
Servicos
203 018130008012 13/03/2013 - - - DEMITRYART DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA. - M.E.
202 018120006833 07/03/2012 - - -  DEMITRYART DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA. - M.E
200 018110024777 01/07/2011 - - -  DEMITRYART DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA. - M.E.
Anuidade
Fonte: Site do INPI. Disponivel em:

<https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/PatenteServietController?Action=detail&CodPedi
do=869785&SearchParameter=%22CHUTEIRA%22%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=%22CHUTEIRA%22>.
Acesso: 25 de maio de 2019.

Outrossim, superada essa analise prévia dos objetos das patentes de invencao
e modelos de utilidade, destaca-se o fato de que, enquanto o pedido mais recente foi
depositado em 2012, o mais antigo € de 1978. O mais interessante deste pedido é o
fato ter sido feito por Adolf Dassler, sapateiro e empresario alemao, fundador da
empresa de material esportivo Adidas, apenas alguns meses antes do seu falecimento
no mesmo ano. Além disso, verifica-se que esse pedido contava ainda com pedido de
prioridade (unionista) de registro, possibilitado pela Convencéao da Unido de Paris, da
qual o Brasil € signatario, como visto no tépico dos tratados internacionais na primeira

parte deste capitulo.

Isto posto, na sequéncia, procurou-se por registros com a palavra “CHUTEIRA”
em seu resumo. Tal pesquisa apresentou vinte e oito resultados, dos quais dez ja

haviam sido obtidos na consulta anterior, conforme se observa da imagem abaixo.
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Figura 11 - Comparativo entre 0 nimero de pedidos de patente de invencéao e

de modelo de utilidade depositados no INPI, considerando-se a busca feita pelo termo

chuteira no titulo e no resumo, no site de buscas do INPI, em todo o seu periodo.

“CHUTEIRA” NO RESUMO “CHUTEIRA” NO TiTULO

R 113015 s oy DE i COM DE
001734 7 'BOLA AUMENTADAS E METODO PARA PREPARAR ESTRUTURA
ERA0A 32/0202013BONECO QUE FAZ EMBAIXADINHA PT343 01/07/2011 APERFEICOAMENTOS TNTROBUZIDOS EM CABEDAL DE CALCADO DO TIPO CHUTEIRA
25/05/2012DISPOSICAO APLICADA EM CHUTEIRA MU 0030456 23/11/20 10 CHUTEIRA COM TUBO DE PASSAGEM DO CORDAO DE AMARRACAD NO SOLADO
PTI0G3 PL 10036440

MUS001747-1 0L/09/2010D1SPOSICAO CONSTRUTIVA APLICADA EM CHUTEIRA DE SALTO ALTO
PLOSOLESE 23/05/2003 TENIS E CHUTEIRA A VACUO
PILO7116529 12/05/200) COBERTURA DE CHUTEIRA
PIOI31659 29/12/2001 CHUTETRA COM FORCA E VELOCIDADE DE ROTACAO MELHORADAS
WU 74D0660-3 05/ 1994 TRAVAS PARA CHUTEIRA
FIOS01686-0 29/05/2003 TENIS E CHUTEIRA A VACUO =
DISPOSICAD APLICADA EM CALCADO PARA PRATICA DE FOOTBALL DE CAMPO OU SALAO, BALE, PL9204526-6
'SNOOKER OU QUALQUER ESPORTE QUE CHUTEBOLA  iam MISI00I00-0 27/02/1991 Chuteira
PECAS COM PARA O JOGO DE FUTEBOL DE MESA MU 700223540 18/10/1990DISPOSICAD EM CHUTETRA

MU 85017170 11/08/2003

RERRCECALABRRIRE

APERFEICOAMENTO EM COFRE PARA PRODUTOS
'DIVERSOS

2

SRR
g

MU BED0322-1 13/012/2008,

MIS000351-8 DG/05/1990Chuteira
MU 690140143 26/03/1993 CHUTEIRA BIEO CHATO

107116624 12/06/2007 COBERTURA DE CHUTEIRA
MU B700426-7 21/03/2007 DISPOSICAD TECNICA INTRODUZIDA EM PALITO DE SORVETE

2014y BE MU G501368-9 16/09/1985CHUTEIRA

MU 4004583 20/03/1594 APERFEICOAMENTO EM CHUTETRA
FI8206571-9 01/12/1992SAPATO DE ESPORTE, ESPECIALMENTE CHUTEIRA.

FI0413784-6 14/07/2004ARTIGO DE CALCADOD

soLA
PIOLOBE36-6 22/06/2001 SAPATO PARA ESPORTE, ESPECIALMENTE CHUTEIRA PARA FUTEBOL E PECA SUPLEMENTAR A SER
REFERIDA SOLA sz PL7BOAROL7 170178
COMPOSICAD ESPUMOSA EM SPRAY PARA DEMARCAR E LIMITAR DISTANCIAS REGULAMENTARES NOS ci0 UTILIZADA EM CONIUNTO COM 0.MESMO.
ESPORTES. S0

R R

AGREGADA COMO SOLA INTEIRA, SOLA INTERNA OU PALMILHA PARA UM CALCADO COM A

F10004G62-40 20/10/2000

) AUMENTAR A BOTENCTA DO CHUTE E PROVOCAR

MU BO01745-D 2805/ 2000 rerre fix ot n £
100027430 3172000 COMPOSICAD ESPUMOSA EM SPRAY PARA DEMARCAR E LIMITAR DISTANCIAS REGULAMENTARES NOS c270
'ESPORTES 509

MU FEDIDIS-5 14106/ 1996 BONECO JOGADOR" o
MU 750025-3 26/04/1595 CHUTEGOL [y
MU 74003380 30/03/1994CALCADO PARA FUTEBOL E ESPORTES STMILARES Lo
MU 7301237-5 30/07/1591BOTA PREVENTIVA vy
wan

PI9204526-6 S0
F19200256-0 3701/ 1992ELEMENTO DE COBERTURA MALS ESPECIFICAMENTE APLICAVEL A CHUTEIRAS DE FUTEBOL jiy
wan

sz

MU 71024050 22/10/1991 CHUTEGOL
182009368 19/02/1082

Fonte: Site do INPI.

Além disso, constatou-se que esse aumento no numero de resultados também
acarretou uma ampliacdo na variedade de objetos a serem protegidos, uma vez que
0s novos resultados compreendem, além de novas aplicacbes sobre chuteiras,
composi¢cdo espumosa em spray para demarcar distancias nos esportes, alteragbes
em palito de sorvete, cofre em formato de chuteira, assim como alguns exemplos de
bonecos, como, por exemplo, uma miniatura de um jogador, denominado como

“boneco jogador”.

Desse modo, ainda que se reconheca a validade dos novos resultados, fez-se
uma filtragem deles, restringindo-os somente aqueles que apresentem invencdes

aplicaveis sobre o referido artigo esportivo em analise — a chuteira.

Sendo assim, descartou-se aqueles dez resultados que ja haviam sido obtidos,
bem como descartou-se outros oito dos novos pedidos encontrados, restando para

analise um total de dez dos vinte e oito registros com a expressdo “CHUTEIRA” em
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seu resumo. Abaixo segue relacdo dos registros analisados nessa nova etapa da

pesquisa.

Imagem 12 — Relacao dos registros obtidos atraves do termo “CHUTEIRA” junto

ao campo “Resumo” aqui analisado.

BR 11 ESTRUTURA DE SUPERFICIE PARA CHUTEIRAS ESPORTIVAS COM

2015 25/07/2013PROPRIEDADES DE CONTATO COM BOLA AUMENTADAS E METODO PARA ;ﬁf
01734 7 PREPARAR ESTRUTURA .
o DISPOSICAO APLICADA EM CALCADO PARA PRATICA DE FOOTBALLDE .
18/02/2008CAMPO OU SALAOQ, BALE, SNOOKER OU QUALQUER ESPORTE QUE CHUTE ;
BRO03Z22-1 13/14
BOLA
Pl T A43E
pe0E 1475 22/ 11/2006SISTEMA DE EMBORRACHAMENTO DE CHUTEIRAS 502
FI &43R
14/07/2004ARTIGO DE CALCADO ;
4127846 ¢ A /o0
Pl 2ar05,2m150m AGREGADA COMO SOLA INTEIRA, SOLA INTERMNA OU PALMILHA 4430
D106636-5 ! PARA UM CALCADO COM A REFERIDA SOLA ) 50z
MU oo iapggPISPOSITIVO ADAPTAVAEL A CHUTEIRAS PARA AUMENTAR A POTENCTA  A438
BO01748-0 " D0 CHUTE E PROVOCAR EFEITO NA BOLA 502
ML o A43E
eppazs-g 2804/ 1995CHUTEGOL 502
ML 4430
30/03/1594CALCADO PARA FUTEBODL E ESPORTES SIMILARES ;
740033807 £ i 502
Pl i 11597 ELEMENTO DE COBERTURA MAIS ESPECIFICAMENTE APLICAVEL A A43E
2002550 CHUTEIRAS DE FUTEBOL 50z
ML A43R
22/10/1591CHUTEGOL ;
7102405-0° > 1 5oz
Fonte: Site do INPI. Disponivel em: <

https://gru.inpi.gov.br/pePl/servlet/PatenteServietController>. Acesso em: 05 de junho
de 2019.

Isto posto, desses dez registros selecionados, verifica-se que as invengdes
empregadas sobre as chuteiras parecem estar concentradas no tocante a

modificacdes sobre as suas travas, bicos e revestimento da sua parte superior.

Como explicitado anteriormente, as alteragdes nas travas objetivam aumentar
a tracdo e aderéncia ao gramado, ao mesmo tempo que tentam diminuir o risco de
lesdes provocados quando o pé do jogador fica preso no gramado do campo de jogo,

destacando-se, nesse aspecto, o pedido P1 0412784-6 A de propriedade da Nike.

Ja as mudancas empregadas sobre o bico das chuteiras sao justificadas pelos
inventores pela intengdo de conferirem além de um acréscimo na precisédo do
arremate com a ponta do pé, contribuirem para um aumento na forca e velocidade do

chute, salientando-se nesse aspecto o pedido MU 8800322-1 U2:
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chuteira.

Fonte:
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13 — Registro de modelo de utilidade de modificacdo em bico de

Depésito de pedido nacional de Patente
(21) H® do Pedide: MU 8800322-1U2

(22) Datado 18/02/2008
(43) Data da Py 11/05/2010
(47) Data da Cos -

(s1) Classificagio IPC: A43C 13/14 "
DISPOSICAQ APLICADA EM CALCADO PARA PRATICA DE FOOTBALL DE
(54) Titulo: CAMPO OU SALAQ, BALE, SNOOKER OU QUALQUER ESPORTE QUE CHUTE
BOLA
DISPOSICAQ APLICADA EM CALCADO PARA PRATICA DE FOOTBALL DE
CAMPO QU SALEO, BALE, SNOOKER QU QUALQUER ESPORTE QUE CHUTE
BOLA. Consiste de um calcado (1) para prética esportiva que pode ser uma
chuteira ou afim, que se mostra eficiente na pratica daquele esporte & ou u
(57) Resumo:
aumenta a drea de contato entre o referido calcado (1) com a bola (8), sendo
que com tal construtividade & possivel se consequir o devido controle & o\
intensidade da forca aplicada na bola (B) propriamente dita. B
(71) Nome do Depositante: Wanderley Shigueaki Kuroiwa (BR/SP)
(72) Nome do Inventor: Wanderley Shigueaki Kurciwa 3

(74) Nome do Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S / S LTDA

Anuidades
Tabela de Retribuiciio 43 Anuidade 52 Anuidade 62 Anuidade
Inicio Fim Inicia Fim Inicio Fim
Ordindria 18/02/2011  18/05/2011 18/02/2012  18/05/2012 18/02/2013  18/05/2013
Extraordinric 18/05/2011 18/11/2011 18/05/2012  18/11/2012 19/05/2013  18/11/2013
Pefictes
Servico  Pgo Protocolo Data Imagens Cliente

Servicos

207 020090116624 14/12/2009 | ] WANDERLEY SHIGUEAKI KURQIWA

204 020080074587 15/05/2008 WANDERLEY SHIGUEAKT KUROTWA

200 020080023326 18/02/2008 WANDERLEY SHIGUEAKT KUROTWA
Anuidade

2an nsinasanta

NNEDI EV SHIGHEAKT ¥11DATMA

Site do INPI.

atividads, haja vista possuir o “bico” (2) de conformagdo troncénica o que 4 | 1/

Ver todas as anuidades
72 Anuidade X
Inicio Fim

18/02/2014  18/05/2014

18/05/2014  18/11/2014

Delivery Dats

Disponivel em:

<https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/PatenteServietController?Action=detail&CodPedi
do=759167&SearchParameter=%22CHUTEIRA%22%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20%20&Resumo=%22CHUTEIRA%22&Titulo=>.
Acesso em: 25 de maio de 2019.

Por sua vez, no que concerne as modificacbes sobre o revestimento das

chuteiras, criam-se, através do uso de diferentes tipos de materiais, zonas com maior

aderéncia em partes especificas das chuteiras, buscando assim melhorar o controle

da bola pelo jogador. Destacando-se aqui o registro Pl 0605147-2 A2.
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Imagem 14 — Registro de patente de invencédo de modificacdo no revestimento
de chuteira.

Depésito de pedido nacional de Patents
(21) N® do Pedido: P1 0605147-2 A2
(22) Data do Depésito: 22/11/2006
(43) Data da Publicacdo: 08/07/2008
(47) Data da Concessio: -

(51) Classificacio [PC: A43B5/02; A43B 23/02; A43B 510
(54) Titulo: SISTEMA DE EMBORRACHAMENTO DE CHUTEIRAS
SISTEMA DE EMBORRACHAMENTO DE CHUTEIRAS A presente invencdo tem a
finalidade de melhorar a aderéncia entre a bola ¢ a chuteira de futebol, quando

bem direcionados.
(71) Mome do Depositante: Valmir Meneses (BR/SE)

(72) Mome do Inventor: Valmir Meneses

Anuidades Ver todas as anuidades
Tabela de Retribuicio 32 Anuidade 43 Anuidade 52 Anuidade x
Inicio Fim Inicio Fim Inicio Fim
Ordindrio 22/11/2008 22/02/2009 22/11/2000 22/02/2010 22/11/2010 22/02/2011
Extraordinario 23/02/2008 22/08/2009 23/02/2010  22/08/2010 23/02/2011 22/08/2011
PeticBes
Servico  Pgo Protacolo Data Imagens Cliente Delivery Data
Servicos
849 036090000078 16/12/2009 - - - DIRPA
203 013090000080 20012009 - - - VALMIR MENESES
200 036060000175 2/11/2006 - - - VALMIR MENESES
Anuidade
pral 800100073804 28f0s5f2010 - - - VALMIR MENESES
220 800080174290 05/12/2008 - - - VALMIR MENESES
Fonte: Site do INPI. Disponivel em:

<https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/PatenteServietController? Action=detail&CodPedi
do=723216&SearchParameter=%22CHUTEIRA%22%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20%20&Resumo=%22CHUTEIRA%22&Titulo=>.
Acesso em: 25 de maio de 2019.

Na sequéncia, realizada a pesquisa centrada no uso de palavras chaves e
constatando-se que ha registros pertencentes tanto a Adidas, quanto a Nike,
escolheu-se por verificar quais e quantas patentes de invencdo e modelos de
utilidades de titularidade das referidas empresas encontram-se depositadas junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Desse modo, nesse momento, fez-se uma primeira consulta apenas pelos
nomes das empresas junto ao campo de busca “Nome do Depositante/Titular”. Apos,
realizou-se uma filtragem desses resultados através do uso de um cruzamento de
dados, inserindo, por exemplo, palavras chaves como “CHUTEIRAS” e “BOLAS” no

campo “Palavra-chave no classificador IPC”.

Isto posto, foram encontrados 168 pedidos de titularidade da Nike como se

observa da imagem abaixo:
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Imagem 15 — Resultado da pesquisa da palavra “NIKE” no campo de

“Depositante”.

RESULTADO DA PESQUISA (25/06/2019 as 10:36:38)
Pesquisa por:
Depositante: 'NIKE ',
Foram encontrados 168 processos que satisfazem & pesguisa. Mostrando pégina 1 de 2.
Pedido Depdsito Titulo IPC
METODO DE FABRICACAO DE UM ARTIGO DE CALCADO INCLUINDO TEAR UM COMPONENTE
16 0204514 11/02/2015 DE MALHA DE CONFI'RUC.&O DE MALHA-URDIDURA FORMANDO UMA PARTE DE INVOLUCRO 443E 1/04

SEM EMENDA
BR 11 2016 015466 5 30/10/2014 ELEMENTOS DE ENGATE COM O SOLO DE CALCADO TENDO PARTES CONCAVAS A43C 15{16
BR 11 2016 015857 8 30/10/2014 2CALCADO COM CORDOES PARA RECEBER LACADA? A43C 104
BR 11 2016 000652 6 21/08/2014 ESTRUTURAS AUXETICAS E CALCADO COM SOLAS TENDO ESTRUTURAS AUXETICAS 4438 1/00
SISTEMA DE MONITORAMENTO ATLETICO POSSUINDO PAUSA AUTOMATICA DE CONTEUDO

BR 11 2014 022057 3 08/07/2014 GO01C 21/20

DE MIDIA

METODO PARA FORMAR UM ARTIGO DE CALCADO INCORPORANDO UM CABEDAL EM MALHA
COM FILAMENTO DE TENSAO

ARTIGO DE CALCADO QUE INCORPORA UMA COMPONENTE EM MALHA COM UMA

BR 11 2016 005031 2 23/06/2014 A43B 104

BR 11 2016 004547 5 23fnﬁf2014T0RNOZELE]RA DE MALHA INTEGRAL A438 1/04
BR 11 2015 032251 4 10/06/2014 CABEDAL TRANCADO COM REVESTIMENTOS PARA ARTIGO DE CALCADO A43B 708
BR 11 2015 032164 0 10/06/2014 ARTIGO DE CALCADO COM PARTE SUPERIOR TRANCADA A43B 708
BR 11 2015 025519 3 28/05/2014 METODO PARA TRICOTAR UM COMPONENTE DE MALHA PARA UM ARTIGO DE CALCADO A43B 23/02

BR 112015025744 1 13/05/2014ARTIGO DE CALCADO QUE TEM PARTE DO CALCANHAR COM UM COMPONENTE DE MALHA 4438 1/04
: ESTRUTURAS DE SOLA E ARTIGOS DE CALCADO TENDO PALMILHAS LEVES COM ELEMENTOS
BR 112015 022556 0 14/03/2014 \
‘ ) 14/03/2014 b proTECAD
ESTRUTURAS DE SOLA E ARTIGOS DE CALCADO TENDO ELEMENTOS DE ENTRESSOLA LEVE

A43B 1/00

!

BR 11 2015 022776 7 14fﬂ3f2014c0“ ELEMENTOS DE PROTECAD A43B 1/00
BR 10 2014 006131 2 14/03/2014 -
BR 10 2014 006120 7 14/03/2014 CONECTOR ELETRONICO COM REGIAO FLEXIVEL HO1R 13/05
BR 11 2015 018697 1 14/03/2014SOLA E PARTE SUPERIOR FLEXIVEIS PARA UM ARTIGO DE CALCADO A43B 13(12

ESTRUTURAS DE SOLAS E ARTIGOS DE CALCADO TENDO COMPONENTES DE ENTRESSOLAS .
BR 11 2015 023027 0 13[03]’2014LEVES COM ELEMENTOS DE PROTECAQ A43B 100
BR 112015 021753 1 28/0 Zf’ZDHARTIGO DE CALCADO INCORPORANDO UM COMPONENTE TRICOTADO COM PORCAOQ DE 4438 1/04

LINHA TRICOTADA DE MODO INTEGRADO
BR 11 2015 021812 1 28/02/2014 CALCADO INCLUINDO UM COMPONENTE EM MALHA COM FIO EXTENSIVEL A43B 104
- METODO PARA FORMAR A MALHA DE UM COMPONENTE DE MALHA COM UM ELEMENTO DE
BR 11 2015 020708 1 27!0U2014TRA§KD VERTICALMENTE EMBUTIDO
BR 11 2015 020752 9 27/02/2014 AL TMENTADOR PARA MAQUTNA DE MALHA COM RECARRETRAS PARA REDUCAO DO ATRITO D048 15/30

DO4B 1/12

BR 11 2015 020953 0 27/02/2014ALIMENTADOR PARA MAQUINA DE TRICO CONTENDO UM MEMBRO DE IMPULSAO DO4B 112
ARTIGO DE CALCADO INCORPORANDO UM COMPONENTE DE MALHA COM UMA LINGUA DE -

BR 11 2015 0209157 27/02/2014 MALHA INTEGRAL A43B 1/04
METODO DE TECEDURA DE UM COMPONENTE TECTDO COM UMA LTNGUA DE TECTDO DE

BR 11 2015 020813 4 27/02/2014 MALHA INTEGRAL D048 124

BR 11 2015 0209602 27/02/2014 E?LI:T‘FS INDEPENDENTEMENTE CONTROLADOS PARA CONJUNTO DE TIRAGEM DE TEAR DE D048 15/50

. . H e -
Fonte: Site do INPI. Disponivel em: <

https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/PatenteServietController>. Acesso em: 26 de maio
de 2019.

Os resultados iniciais apresentados com a busca pelo nome da companhia
americana, além de ratificar os resultados referentes ao uso do instituto da patente
como meio de protecdo de invencbes ligadas ao esporte, também apresentou

resultados interessantes.

Observou-se que o primeiro pedido foi depositado em territério nacional pela
Nike em 1981, sendo referente a protecdo de cal¢cado especialmente configurado para
a pratica esportiva com modificagdes em seu solado. Constata-se da documentacao
anexada ao pedido que este contava com pedido de prioridade — ou seja, 0 pedido
original ja havia sido depositado em pais signatario da CUP, o que permitiu a
companhia requerer a prioridade desta invencao aqui no Brasil. Dando seguimento a

essa primeira analise geral dos resultados, percebe-se que, embora exista outros trés
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pedidos realizados durante a década de 1990, os pedidos de patente de invencéo e

modelos de utilidade s6 se tornaram uma pratica comum a partir dos anos 2000.

Além disso, os resultados encontrados demonstraram que, além da protecao
sobre calgcados e seus diferentes componentes — cabedal, gaspea, sola -, também é
possivel proteger através da patente métodos e materiais utilizados na fabricacédo dos
calcados. ldentificou-se, da mesma forma, que a Nike usa a patente para proteger
outros objetos como relégios, monitores cardiacos, sistema de monitoramento de

desempenho atlético de jogador e, inclusive, patins para patinacdo no gelo.

Ademais, constatou-se que os pedidos de depédsitos da companhia
estadunidense, além de contarem em sua maioria com pedidos de prioridade
unionista, foram feitos através do sistema PCT. Tal sistema, como exposto na parte
tedrica deste capitulo, permite que o depositante requeira a protecdo simultanea em
guantos paises desejar, desde que sejam signatarios deste acordo, através de um

pedido original.

Constatou-se também que alguns pedidos se encontram arquivados tendo em
vista a falta de pagamento das anuidades, com base no art. 86 da LPI, como € o caso
dos registros Pl 1013042-0 A2 e Pl 1013330-5 A2. Ressalta-se, no entanto, que o
arquivamento por falta de pagamento ndo ocorre de imediato, sendo concedido um
prazo para que o depositante realize o pagamento da anuidade mediante acréscimo
de valor complementar. Alids, sobre o pedido PI 1013330-5 A2, nota-se que teve o
seu pedido de transferéncia indeferido, uma vez que ja esta arquivado definitivamente
por falta de manifestacdo da empresa no tempo habil, quando informada da auséncia

de quitacdo das anuidades.

Isto posto, dando sequéncia a esta pesquisa envolvendo a Nike e seus
registros, buscou-se identificar aqueles que possuiam relacdo com o futebol. Desse
modo, realizou-se uma busca com cruzamento de dados colocando, além do nome
da referida empresa no campo da titularidade, o termo “CHUTEIRAS” no campo de
busca “Palavra-chave no classificador IPC”, obtendo-se no processo um total de nove
resultados. Desses resultados, a maioria visa a protecao de criagcdes e modificacdes

sobre as travas das chuteiras como, por exemplo, o pedido BR 112012020735-0 A2.

Além disso, fez-se a mesma pesquisa substituindo o termo “CHUTEIRAS” por

“‘BOLAS”. Dessa pesquisa, obteve-se cinco resultados, dentre os quais consta o
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pedido PI 0409509-0 que fora objeto de comentéarios nesse capitulo. Além do referido
pedido ja destacado nesta parte do presente trabalho, chamou atencéo outros dois
pedidos, a saber: Pl 0718487-5 A2 e P1 1008679-0 A2. Esses registros apresentam
particularidades significativas, pois, enquanto o primeiro, resumidamente, trata de
alteracdes nos gomos de uma bola, o segundo visa a protec¢do do involucro de uma

bola e seu respectivo método de protecao.

Por fim, ainda concernente a pesquisa de pedidos da Nike, fez-se também nova
consulta usando neste momento o termo “LUVAS”, visto que se observou, ainda na
analise geral dos resultados, a existéncia de registro Pl 0613666-4 A8. Desse modo,
tal consulta resultou em dois registros, ambos visando a protecdo de modificacbes em

modelos de luvas para goleiros.

Dando prosseguimento, do mesmo modo, pesquisou-se por registros
formulados pela Adidas, empresa de origem alema e maior concorrente no mercado
no segmento de esportes da Nike. Frisa-se que esta consulta seguiu 0S mesmos
moldes aplicados na pesquisa da Nike, ou seja, primeiro uma pesquisa e analise geral
dos resultados apresentados utilizando apenas o nome “ADIDAS” no campo “Nome
do Depositante/Titular”. Para entdo, apds isso, realizar-se a parte da pesquisa com
cruzamento de referéncias com o0 mesmo conjunto de palavras ja usado -
“‘“CHUTEIRAS”, “BOLAS” e “LUVAS” — no campo “Palavra-chave no classificador IPC”.

Dito isto, encontrou-se apenas dez resultados utilizando na pesquisa somente

0 nome da empresa alemé&, conforme se vislumbra da imagem abaixo:
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Imagem 16 — Resultado da pesquisa da palavra “ADIDAS” no campo de

“Depositante”.

RESULTADO DA PESQUISA (25/06/2019 3s 17:44:05)

Pesquisa por:

Depositante: 'ADIDAS’ |,

Foram encontrados 10 processos que satisfazem & pesquisa. Mostrando pégina 1 de 1.

Pedido Depdasito Titulo IpC
PI 9606326-2 18/04/1996 ALMOFADA CONTATANDO UMA BOLA PARA SAPATO ESPORTIVO A43E 5{02
PI 8804154-8 18/08/1988 LUVA ESPORTIVA 441D 15/00
MU 6802838-5 17/03/1988 CALCADO DE CORRIDA AA3B 506
MU 6802853-9 17/03/1988 CALCADO ESPORTIVO COM REMATE ELASTICO DE CALCANHAR 438 5{00
PI 88004414 04/02/1988 FUNDO PARA CALCADOS ESPORTIVOS A43B 13/14
PI 8306517-2 25/11/1983 CALCADO ESPORTIVO COM ABSORCAO DE CHOQUES NO CALCANHAR. A43E 732
PI 8206970-0 01/12/1982 SOLA COM RESSALTOS PARA DE ESPORTE, ESPECIALMENTE CHUTEIRAS. A43C 15(10
PI 8206971-9 01/12/1982 SAPATO DE ESPORTE, ESPECIALMENTE CHUTEIRA. A43E 5{02

CHUTEIRA COM SALIENCIAS QUE AUMENTAM O ATRITO, PREVISTAS DO LADO EXTERNO DA )
EMPENHA

SOLA DE CORRIDA PARA SAPATOS, ESPECIALMENTE SAPATOS DESPORTIVOS COM
ACOLCHOAMENTO DE CALCANHAR ATUSTAVEL.

PI 8200936-3 19/02/1982

PI 8406273-8 31121919 A43B 13(42

Pdginas de Resultados:
1

-
Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910 Fale(?)

Fonte: Site do INPI. Disponivel em: <
https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/PatenteServietController>. Acesso em: 28 de maio
de junho de 2019.

Assim, observa-se que a Adidas apresenta um valor significativamente inferior,
menos de 10%, em comparagao aos registros de titularidade da sua concorrente, a
Nike. Além disso, ainda em uma andlise geral dos registros encontrados, ressalta-se
o fato de que diferentemente da Nike, provavelmente, em virtude do baixo nimero de
patentes e modelos de utilidade encontradas, estas se concentram no periodo dos
anos 1980, com excecédo da ultima (Pl 9606326-2) que é de 1996 e da primeira (PI
8406273-8) que é, surpreendentemente, de 1919.

Ademais, ainda que se tenha obtido poucos resultados com a presente busca
— oito patentes e dois modelos de utilidade —, esta atendeu as expectativas, ja que
entre os resultados analisados se encontram aqueles relativos as chuteiras e luvas de

goleiros.

Desse modo, restringindo 0s comentarios agora somente aos pedidos
considerados relevantes ao escopo deste trabalho, tem-se que somente um foi
depositado por meio do sistema PCT, a saber: Pl 9606326-2 A. Esse sistema, como
ja exposto ao longo deste capitulo, permite requerer a protecao patentaria, de forma

simultanea, em diferentes paises através de um unico deposito. Aléem disso, nota-se
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gue todos — os pedidos de patente sobre chuteiras — apresentam a reinvindicacao da
prioridade unionista da invencdo. Em relacdo as modificacdes apresentadas sobre
chuteiras pela Adidas, percebe-se que, como ja se comentou neste capitulo, objetivam
conferir maior controle sobre a bola (forca, velocidade, efeito), ao mesmo tempo que
buscam melhorar a tracdo e diminuir o impacto sofrido pelo jogador no campo,
melhorando-se nesse ponto, por exemplo, aspectos relacionados ao amortecimento

das chuteiras.

Assim sendo, prosseguiu-se com a realizacao da jA mencionada pesquisa com
cruzamento de informacgBes. Destaca-se, no entanto, que foram encontrados o0s
mesmos resultados ja comentados acima — no caso da associacdo da palavra
“‘ADIDAS” com os termos “CHUTEIRAS” e “LUVAS” —, ou ndo se obteve nenhum — no
caso da combinacdo “ADIDAS” e “BOLAS”.

Em face do exposto, conclui-se, inicialmente, que o instituto da patente pode
sim ser utilizado para se proteger invencdes voltadas ao futebol, assim como aquelas
ligadas a pratica esportiva em geral como corridas, observado, por exemplo, nos
registros da Adidas. No entanto, em que pese se tenha respondido satisfatoriamente
0 primeiro questionamento — Se ha registros de patentes de invencdo e modelo de
utilidade que protegem chuteiras e bolas e quantos sdo? — através das pesquisas
descritas ao longo deste capitulo, ndo se encontrou os pedidos depositados em
territorio nacional relacionadas as tecnologias de absorcao de suor comentadas ainda
no inicio desta segunda parte do capitulo. Além disso, identifica-se através da
comparacao entre os resultados apresentados, quando se pesquisou pelos pedidos
de titularidade da Adidas e da Nike, que o pedido de patentes é uma pratica atual da

Nike, enquanto a Adidas ndo apresenta nenhum novo depdsito desde 1996.

Ademais, confirmada a existéncia da possibilidade de patentear objetos ligados
ao futebol, ainda é perceptivel pela enorme disparidade de registros existentes entre
a Nike e Adidas que a empresa estadunidense também o faz para métodos de
fabricacdo desses artigos. Constata-se que ambas as empresas, ainda que a Adidas
a fagca apenas em alguns dos resultados, utilizam o sistema PCT a fim de assegurar
a protecdo de suas invencdes em territdério nacional. Alias, também, se nota a
reivindicacdo da prioridade unionista em diversos registros verificados, como as
patentes: Pl 9606326-2 A (Adidas) e P1 0718487-5 A2 (Nike).
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Entdo, vale destacar que muitas das patentes analisadas neste capitulo ainda
nao foram concedidas, ou seja, ainda aguardam decisao do INPI. Nesse ponto, ainda
gue se reconheca os esfor¢os da autarquia federal no sentido de diminuir o backlog,
deve-se atentar para o fato de que ainda restam mais de 200 mil pedidos aguardando
deferimento, consoante Ultimo relatério de dados divulgados pelo INPI3, Alias, como
ja dito neste capitulo, o tempo médio que um processo de patente leva para ter sua
liberac@o decretada é de 10 anos. Para se ter uma ideia de como essa demora é
significativa, os Estados Unidos apresentam um backlog de um ano e meio a trés

anos, ou seja, lapso temporal trés vezes menor que o existente no Brasil2.

Nessa senda, tendo em vista que o sistema de patentes tem em sua génese 0
objetivo de premiar os esforgos, investimentos e tempo dispendidos pelo inventor na
sua criagcdo, promovendo, no processo, o desenvolvimento tecnolégico e econémico
do pais. Tem-se que essa lentiddo se configura como um entrave, impactando
negativamente a inovacao, criando um cenario de inseguranca juridica, que pode

desincentivar a utilizacéo deste método de protecao.

Desse modo, embora se ateste através da presente pesquisa que o sistema
patentario serve como meio de protecdo para invencdes na area desportiva,
especialmente, aquelas ligadas ao futebol, foco deste trabalho, observa-se que o
tempo de espera para a concessao de muitos dos registros encontrados se mostra
como principal obstaculo para invencbes desse seguimento, visto que 0S seus

produtos — bolas, chuteiras, luvas — possuem uma vida util curta.

4 DESENHO INDUSTRIAL

O quarto capitulo deste trabalho de conclusao de curso apresenta o instituto do
desenho industrial e suas particularidades. Para tanto, assim como o0s capitulos
antecessores, buscou-se, na primeira parte, através da doutrina especializada e da
legislacdo especifica, compreender como esse instituto € regulado no Brasil. Na

sequéncia, através de pesquisa junto ao site do Instituto Nacional de Propriedade

81 Informagdo disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/dados-consolidados-de-2018-indicam-
aumento-de-producao-e-reducao-do-backlog>. Acesso em 20 de maio de 2019.

82 Informacdo disponivel em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,backlog-condena-pais-
ao-atraso,70002024962>. Acesso em: 20 de maio de 2019.
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Industrial, buscou-se estabelecer conexdes entre o referido instituto e o futebol,

objetivo principal deste trabalho.

Desse modo, o presente capitulo, como dito, divide-se em duas partes, a
primeira tedrica e uma segunda de aplicagcdo. A tedrica esta assim organizada: 1.
Conceito; 2. Requisitos; 3. Procedimento; 4. Titularidade; 5. Validade; 6. Extincéo; 7.

Nulidade; 8. Tratados Internacionais;

4.1 DATEORIA

4.1.1 CONCEITO

Primeiramente, o desenho industrial, por constituir um dos meios de protecao
de criacdes intelectuais, também é regulado pela Lei n° 9.279/96. A referida lei, em
seu art. 95, define desenho industrial como: “a forma plastica ornamental de um objeto
ou 0 conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original na sua configuragcdo externa e que

possa servir de tipo de fabricagao industrial.”

Com base nessa definicdo, pode-se depreender que a protecao, por meio do
desenho industrial, se destina as formas ornamentais, tanto as que constituem um
objeto tridimensional ornamental quanto as que consistem em um conjunto de linhas
e cores aplicados a um determinado produto (MORO, 2009, p.231). Nesse caso,
conforme Silveira assinala, desconsidera-se a utilidade do produto, pois a protecao se
restringe somente a nova forma do produto, podendo essa estar presente em um
produto util ou ndo (SILVEIRA, 1982, p.53).

Nesse sentindo, Gama Cerqueira assevera que “os desenhos e 0s modelos
industriais constituem invengdes de forma, destinadas a produzir efeito meramente
visual” (CERQUEIRA, 2012, p.213)%3. Continua afirmando que “estas criagdes visam

a dar aos produtos e artigos industriais um aspecto novo que, aléem de distingui-los de

83  Quando Gama Cerqueira teceu comentarios sobre o tema a lei vigente a época trazia ambos os
casos: desenhos e modelos industriais, o que hoje, sob a égide da Lei n® 9.279/96, encontra-se previsto
apenas como desenhos industriais. (COMENTARIO PEDIDO)
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outros semelhantes, os torne mais agradaveis a vista, ja pela sua ornamentacéo, ja
pela forma que apresentam” (CERQUEIRA, 2012, p.213).

Outrossim, além do artigo 95 da LPI que traz o conceito legal de desenho
industrial, a lei brasileira também estabelece aquilo que ndo se considera como
desenho industrial. Assim, segundo o disposto no art. 98 da referida lei, ndo podem
ser registrados como desenhos industriais quaisquer obras que tenham carater
puramente artistico, uma vez que tais criagdes ja encontram protecao garantida pela
Lei n°® 9.610/1998 — Lei de Direitos Autorais.

No entanto, da leitura da LPI, depreende-se que o art. 98 ndo € o Unico a
apresentar limitagdes a aplicacdo do desenho industrial como protecéo de criacdes.
O artigo 100 da LPI também traz algumas impeditivos para o registro de uma criacao
como desenho industrial, a saber:

Art. 100. N&o é registravel como desenho industrial:

| - 0 que for contrario a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou
imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciéncia, crenc¢a, culto
religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneracao;

Il - a forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela
determinada essencialmente por considerag8es técnicas ou funcionais.

A restricdo constante no inciso | acima é algo que também esta presente nos
institutos da marca e da patente, nos artigos 124, inciso Ill, e 18, inciso I,

respectivamente, como ja exposto nos capitulos anteriores.

Por seu turno, através da vedacao presente no inciso Il do artigo 100 da LPI,
tem-se que néo serdo protegidos por meio do desenho industrial formas que, por
serem consideradas comuns ou vulgares, devem permanecer disponiveis a todos. Isto
€, ndo se deve impedir o uso de formas comuns a boa parte da sociedade em prol de
um unico individuo por receio de afetar o mercado e ferir o bem-estar social, e por
retirar do dominio publico algo que deve ser acessivel a todos. Além disso, do mesmo
modo, esse Iinciso restringe protecao aquelas formas determinadas essencialmente
por consideracfes técnicas ou funcionais, pois tais ja estariam abrangidas pelos
institutos da patente de invencao e de modelo de utilidade. Assim, reforgca-se, neste

ponto, o carater ornamental das criagfes protegidas por este instituto.

Sobre essas restrigdes Silveira afirma o seguinte:
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Como se verifica, a protecdo aos modelos e desenhos industriais prevista na
lei de propriedade industrial procura, simplesmente, completar o quadro das
criagcbes no campo da inddstria, sem entrar no mérito artistico nem técnico de
tais produtos, caso em que, respectivamente, a protecdo decorreria da lei de
direitos de autor ou das patentes de invencdo ou modelo de utilidade
(SILVEIRA, 1982, p.53-54).

4.1.2 REQUISITOS

Isto posto, no Brasil, para que uma criagdo possa estar tutelada por este
instituto é necessario que sejam observados certos requisitos. Estes requisitos estdo
presentes no préprio artigo 95 da LPI que, como exposto, traz a defini¢cdo legal de
desenho industrial. Sendo assim, com base no disposto na lei brasileira, Moro
assevera que para que uma criacao seja passivel de registro como desenho industrial,
deve-se observar 0s seguintes pressupostos: novidade, originalidade,
ornamentalidade e aplicacdo industrial (MORO, 2009, p.233).

Importante aqui fazer uma pequena ressalva, pois a lei brasileira introduziu os
requisitos necessarios para se conceder o registro de um desenho com base no
Acordo TRIPS. Esse acordo, contudo, estabeleceu que uma criagcao serd enquadrada
como desenho se observar 0s aspectos da novidade ou originalidade. A LPI, por sua
vez, conforme se extrai do art. 95, exige que o desenho seja novo e original, isto é,
para se obter o registro é necessario atender aos dois requisitos concomitantemente

e ndo apenas um ou outro como previsto pelo referido acordo.

Sobre o primeiro requisito — a novidade, tem-se que o0 desenho sera
considerado novo quando nao estiver compreendido no estado da técnica, conforme
art. 96 da LPI. Conforme o mesmo artigo define, entende-se estado da técnica como
“tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de depoésito do pedido, no
Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio”, ou seja, tudo aquilo que foi
relatado, divulgado ou revelado por qualquer meio até 0 momento a ser considerado
(MORO, 2009, p.233)

A novidade constitui um requisito objetivo de afericdo e pode ser equivalente
ao conceito de novidade aplicado as invencdes e modelos de utilidade. Dessa forma,
por analogia, segue-se 0s moldes estabelecidos no art. 11 da LPI, relativo a protecao

patentaria.
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Por sua vez, o segundo requisito — a originalidade, esta previsto no art. 97 da

LPI que assim dispde:

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma
configuracao visual distintiva, em relacdo a outros objetos anteriores.

Paragrafo Unico. O resultado visual original poderd ser decorrente da
combinagéo de elementos conhecidos.

Da leitura deste artigo, nota-se que um desenho sera original quando
apresentar uma configuracéo visual distintiva em relacdo a objetos anteriores, ainda
que formado por elementos conhecidos. No entanto, alguns elementos dessa
conceituacdo para se definir uma obra como original, a opg¢ao do legislador pela
expressao “configuragao visual distintiva” acaba, conforme Moro aponta, por remeter
ao requisito da distintividade relacionados a marca, como exposto no primeiro capitulo
deste trabalho (MORO, 2009, p.236).

Nesse ponto, quanto ao requisito da distintividade dos desenhos, a referida
autora afirma que tal expressao — “configuragao visual distintiva” —, embora reconheca
a inevitabilidade de uma eventual remissdo comparativa entre os institutos do desenho
e da marca, em relacédo aos desenhos se refere, exclusivamente, a ndo-identidade ou

confusdo com algum outro desenho industrial.

Desse modo, Moro sustenta que néo necessariamente um desenho industrial
devera ser totalmente novo, de modo a ndo possuir semelhancas com quaisquer
objetos que o antecederam. O relevante seria avaliar se as diferencas existentes

nesse novo desenho sao suficientemente originais.

Esse entendimento é compartilhado por Gama Cerqueira que assim dispde
sobre a originalidade dos desenhos: “Nao se requer, porém gue o desenho ou modelo
seja inteiramente novo ou original, bastando que se distinga dos objetos comuns e de
outros desenhos ou modelos conhecidos” (CERQUEIRA, 2012, p.216).

Por fim, quanto a este requisito, Newton Silveira afirma o seguinte, “in litteris”:

[...] nas obras de arte a originalidade se refere a forma considerada em si
mesma, enquanto que para 0os modelos e desenhos industriais a forma em si
pode ndo ser original, desde que o seja a sua aplicagéo, isto é, a originalidade
neste caso consistiria na associacdo original de uma determinada forma de
um determinado produto industrial (SILVEIRA, 1982, p.82-83).
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Sendo assim, tem-se que o desenho sera considerado original quando
apresentar uma composicao visual distintiva, ou seja nova, ainda que composta por
elementos j& conhecidos. Deve-se, assim, apreciar a originalidade da totalidade do
objeto e ndo de seus elementos de maneira isolada, conforme Gama Cerqueira
(CERQUEIRA, 2012, p.216).

Ja o terceiro requisito — a ornamentalidade —, embora esteja previsto no
conceito de desenho apresentado pelo artigo 95 da LPI, mas ndo consta como
requisito de registrabilidade em artigo(s) especifico(s) da Lei n° 9.279/96, que néo

define o que se considera como ornamental de um objeto.

Em virtude dessa auséncia de previsdo legal, este requisito € trabalhado por
alguns autores. Moro afirma que, citando Gama Cerqueira, ndo se deve confundir o
carater ornamental de um desenho com eventual cunho artistico dele, visto que,
engquanto este exigiria um juizo de valor mais pessoal e parcial, aquele seria mais
positivo e seguro, dispensando-se qualquer analise a respeito de seu valor estético
(MORO, 2009, p.239).

Assim, o ultimo requisito a ser observado para que se obtenha a protecao por
desenho é a sua aplicacdo industrial. Esse requisito também se encontra presente
como exigéncia no caso das patentes de invencao e de modelo de utilidade e em nada

difere aqui.

E o pressuposto de mais facil constatacio por seu carater objetivo e
desnecessidade de realizar um estudo comparativo ou pesquisa (MORO, 2009,
p.242). Para Gama Cerqueira: “0 desenho ou modelo deve-se revestir-se de carater
industrial, isto €, deve ser suscetivel de reproducéo e exploracdo industrial e ndo
constituir obra puramente artistica” (CERQUEIRA, 2012, p.214),

E esse entendimento é consubstanciado por Newton Silveira que assim
estabelece: “A nova forma, de carater ornamental, se aplica a qualquer classe de
objetos, desde que possam ser industrializados, caso contrario estariam fora do
ambito de protecéo do Codigo de Propriedade Industrial” (SILVEIRA, 1982, p.53).

Desse modo, a aplicacéo industrial restara cumprida caso o objeto ao qual o
desenho visa proteger possa ser industrializado ou produzido pela industria. Ainda,
guanto a este requisito, Moro ressalva que objetos que se utilizam de elementos

encontrados na natureza ou objetos artesanais ndo sdo passiveis de protegcao por
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meio de desenho industrial, a menos que estes ultimos possam ser reproduzidos
fielmente em série (MORO, 2009, p.243).

Entdo, trata da possiblidade de se reproduzir em série o conjunto de linhas e
cores ou a forma pléstica ornamental, diferindo neste sentido de um produto artesanal,

gue a cada objeto elaborado apresenta uma configuracdo Unica.

4.1.3 PROCEDIMENTO

Apresentados o0s requisitos do desenho industrial, resta apresentar como

ocorre 0 processo para se obter tal protecéo.

Destarte, para gozar de protecéo legal, no Brasil, assim como ocorre com 0s
demais institutos de propriedade intelectual trabalhados neste trabalho, deve-se

proceder com pedido junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.

Assim, primeiramente, para submeter o registro a apreciacao do INPI, deve-se
observar os documentos que comporao o pedido. Eles se encontram elencados no
art. 101 da LPI, a saber: requerimento, relatorio descritivo (se for o caso),
reivindicacdes (se for o caso), desenhos e fotografias, campo de aplicacdo do objeto
e comprovante de pagamento da retribuicao relativa ao depdsito. Silveira afirma que
o desenho ou a fotografia devem representar claramente o objeto (SILVEIRA, 2014,
p.48)

Protocolado o pedido, este passara por um exame formal preliminar que
analisara se este se encontra devidamente instruido conforme orientacdes do artigo
citado acima. Ressalta-se, no entanto, que diferentemente do que ocorre com 0S
pedidos de patentes aos quais, em caso de estarem incompletos, o requerente tera
somente cinco dias para regularizar a documentacéo, sob pena de ser considerado

inexistente34,

Passado o exame preliminar, o pedido é protocolado com a data do depdsito e

de sua apresentacao, vide art. 102 da LPI. Paesani, contudo, assevera que este

34 Art. 103. O pedido que ndo atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados
suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, podera ser entregue, mediante
recibo datado, ao INPI, que estabelecerd as exigéncias a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena
de ser considerado inexistente.
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pedido deve-se referir a um anico objeto, o qual podera desdobrar-se em até, no
maximo, outras vinte variacdes, desde que estas “se destinem ao mesmo propdsito e
guardem a mesma carateristica distintiva”, conforme ditames do art. 104 da referida

lei.

Cumpridas as exigéncias e condi¢cdes estabelecidas nos artigos 100, 101 e 104
da Lei n® 9.279/96, o depdsito sera considerado efetuado na data da apresentacao do
pedido, conforme art. 102 da referida lei. A menos que, caso seja do interesse do
depositante, seja solicitado, no ato do depdsito, o sigilo do pedido, o qual terd duracéo
de 180 dias (BARBOSA, 2010, p.506).

Barbosa assevera, no entanto, que, ao contrario do que ocorre com as
patentes, uma vez depositado o pedido de registro de desenho esse sera
automaticamente publicado e, simultaneamente, concedido, pois o art. 106 da LPI
prevé um processo sumario e célere para a concessao do registro, entendimento que

€ compatrtilhado por Paesani (2012, p.53).

Quanto a este ponto, Silveira destaca que, embora o pedido passe por um
exame formal preliminarmente quando submetido, seus requisitos relativos que
podem influir no mérito ndo sdo examinados (SILVEIRA, 2014, p.48). Este

entendimento € corroborado por Moro que assim leciona:

0 processo administrativo brasileiro de concesséao de registro de desenho
industrial ndo estabelece uma avaliagdo prévia de fundo quanto aos
requisitos de validade de um desenho industrial (novidade, originalidade e
aplicacdo industrial), a serem examinados na sequéncia (MORO, 2009,
p.227).

O exame de mérito, que envolve a avaliacdo se os requisitos da novidade e
originalidade sao preenchidos, segundo o art. 111 da LPI € opcional. O referido artigo
possibilita que, apds concedido o registro, o titular, caso tenha interesse, solicite o
exame de mérito quanto aos requisitos da novidade e originalidade do objeto do
registro (PAESANI, 2012, p.54). Silveira (2014, p. 48) afirma que se o parecer do INPI
concluir pela falta de um desses requisitos, sera instaurado de oficio processo de

nulidade do registro, que sera abordado em tépico especifico na sequéncia.

Atendidas todas as exigéncias legais e observados todos 0s requisitos, o
registro sera concedido e se expedira o respectivo certificado que conterd as

seguintes informagfes: nome do autor, o numero e o titulo, o nome, a nacionalidade
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e domicilio do titular, os desenhos, o0 prazo de vigéncia, os dados relativos a prioridade
estrangeira, e, quando houver, relatério descritivo e reinvindicacdes. Esse registro
vélido em todo o territério nacional (MORO, 2009, p.232).

4.1.4 TITULARIDADE

Exposto como ocorre o procedimento para se obter um registro de desenho
industrial, faz-se necessario analisar quem pode ser o titular de tal registro. Assim, a
guestado da titularidade dos desenhos industriais estd prevista no artigo 94 da LPI.
Ressalta-se que, conforme disposto no paragrafo Unico do referido artigo, aplicam-se
ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposi¢cdes dos artigos 6° e 7°
da LPI, referentes as patentes (BARBOSA, 2010, p.501).

Desse modo, consoante o estabelecido nos referidos artigos, considera-se
como o titular do desenho aquele que tenha requerido o registro, salvo prova em
contrario, uma vez que ha presuncdo de autoria em favor do requerente do registro.
Neste sentido vide art. 6°, 8 1°, por remissao do art. 94 da LPI (SILVEIRA, 2014, p.47).

Além de o pedido de desenho poder ser feito em nome préprio, permite-se que
este seja feito pelos herdeiros ou sucessores do titular, pelo cessionario ou em virtude
de contrato de trabalho ou de prestacao de servicos, uma vez que a cessao da criacao
€ admitida, segundo o art. 6, § 2°, da LPI (PAESANI, 2012, p.53 e SILVEIRA, 2014,
p.47).

Sobre as criacbes provenientes de contrato de trabalho, tem-se que estas
seguem os mesmos moldes das patentes e modelos de utilidade, isto é, o desenho
pertencera exclusivamente ao empregador quando for decorrente da natureza do
contrato de trabalho, conforme o art. 88 da LPI. Além disso, se o empregador, a seu
critério, decida por conceder participacdo ao empregado, este fara jus ao recebimento
de valores percebidos pelo desenho, assim como ocorre no caso das patentes. No
entanto, salienta-se que, assim como 0 exposto no capitulo anterior, tal valor ndo &

incorporado ao salario do empregado®.

35 “salvo expressa disposicao contratual em contrario, a retribuicao pelo trabalho a que se refere este
artigo limita-se ao saléario ajustado” (art. 88, §10).
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Por sua vez, caso o desenho seja oriundo dos esforcos pessoais do
empregado, porém tenha sido criado mediante o uso de recursos, meios, dados,
instalacbes ou equipamentos fornecidos pelo empregador, o desenho serd de
propriedade comum entre o empregador e o empregado, a menos gue exista alguma
previsdo contratual que determine o contrario, conforme previsao do art. 89 da LPI.
Assim, o empregador somente tera propriedade exclusiva do desenho caso o tenha
desenvolvido fora do vinculo trabalhista e sem os recursos disponibilizados pelo
empregador, conforme art. 90 da LPI.

4.1.5 VALIDADE

Outrossim, tem-se que, conforme art. 108 da LPI, o registro vigorara por um
periodo inicial de dez anos contados a partir da data do depdsito, permitindo-se que
ele seja prorrogado por trés periodos consecutivos de cinco anos cada um (SILVEIRA,
2014, p.48).

Deve-se formular o pedido de prorrogacao durante o tltimo ano de vigéncia do
registro, além de instrui-lo com o comprovante de pagamento da respectiva taxa de
retribuicdo. Caso o pedido de prorrogacdo nao tenha sido solicitado até o termo final
da vigéncia do registro, é facultado ao titular fazé-lo em até cento e oitenta dias
mediante o pagamento de retribuicdo adicional (BARBOSA, 2010, p.508). Apoés, o

desenho industrial cai em dominio publico.

4.1.6 EXTINCAO

Ponderadas as questdes necessarias para se obter um registro de desenho
industrial, bem como de quem pode requeré-lo, impende verificar as causas que
podem levar a extingdo deste. O art. 119 da LPI apresenta os seguintes casos de
extincdo do registro de desenho industrial, a saber:

| - pela expiracé@o do prazo de vigéncia;
Il - pela rentncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

Il - pela falta de pagamento da retribui¢do prevista nos arts. 108 e 120; ou
IV - pela inobservancia do disposto no art. 217
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Dentre as hipéteses elencadas pelo referido artigo a que merece maior atencao
por fazer mencé&o a outro artigo da lei n®9.279/96 é a do inciso IV que prevé a extingao
do registro caso o titular domiciliado no exterior ndo constitua e mantenha procurador
devidamente qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para representa-lo
administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citacdes. (BARBOSA,
2010, p.509).

4.1.7 NULIDADE

Como visto, conforme disposi¢des legais, 0 exame de mérito dos pedidos de
registro de desenho industrial pelo INPI ndo é realizado até que seja solicitado pelo
proprio requerente ou por terceiros interessados, ou pelo préprio INPI, de oficio.

Nos termos do art. 111 da LPI, o titular do desenho industrial podera requerer
0 exame do objeto do registro, a qualquer tempo de vigéncia, quanto aos requisitos
da novidade e originalidade deste. Como exposto por Silveira, se o parecer do INPI
quanto ao mérito concluir pela falta de quaisquer um desses pressupostos, instaurar-
se-a de oficio processo de nulidade do registro. Inclusive este entendimento é
compartilhado por Barbosa que diz o seguinte: “o INPI emitira parecer de mérito, que,
se concluir pela auséncia de pelo menos um dos requisitos de originalidade, novidade
ou aplicacao industrial, servird de fundamento para instauracéo de oficio de processo
de nulidade do registro” (BARBOSA, 2010, p.509)

No caso de exame de mérito requerido por terceiro legitimamente interessado,
tem-se que este somente podera ser solicitado dentro do prazo de cinco anos
contados da data da concesséo do registro (PAESANI, 2012, p.54).

Ademais, em ambas as hipoteses, o titular sera intimado para se manifestar em
até sessenta dias contados da data da publicacéo. Findo esse prazo, ainda que ndo
tenha havido manifestagBes, o processo administrativo serd decidido pelo INPI,

encerrando-o na instancia administrativa.

E, embora ndo seja a via mais frequente, a nulidade podera ser arguida
judicialmente a qualquer tempo da vigéncia do registro, pelo INPI ou por qualquer

pessoa com legitimo interesse. A acdo de nulidade também poderé ser proposta, a
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qualquer tempo, como matéria de defesa, durante a vigéncia do registro (SILVEIRA,
2014, p.49). Ainda, faculta-se ao juiz®®, preventiva ou incidentalmente, determinar a
suspensao dos efeitos do registro (BARBOSA, 2010, P.509).

4.1.8 TRATADOS INTERNACIONAIS

Ademais, assim como ocorre com 0sS outros institutos apresentados neste
trabalho, existem alguns tratados que influenciam as regulacdes internas dos paises
no tocante aos desenhos industriais. Diversamente, no entanto, do que ocorre no
regime de patentes e marcas, ndo ha um tratamento uniforme na esfera internacional,
coexistindo, no que se refere aos desenhos industriais, multiplos sistemas de

protecdo, conforme apontado por Barbosa®’. Nessa toada, Moro assevera o seguinte:

Os tratados internacionais (Convencao da Unido de Berna, Convencdo da
Unido de Paris e TRIPS) que poderiam harmonizar essas divergéncias, ao
nao definir desenho industrial, obras de arte aplicada e ndo oferecer qualquer
explicagdo sobre suas naturezas, mantem viva a discussdo sobre a
acumulacéo de prote¢des (MORO, 2009, p.223).

Ainda assim, em que pese a auséncia de tratamento uniforme
internacionalmente em relacdo aos desenhos, tem-se que, no Brasil, alguns principios
e preceitos se encontram internalizados ou sdo seguidos pelo pais. Desse modo, nota-
se que a Convencdo da Unidao de Paris, em matéria de direitos referentes aos
desenhos, influenciou quanto a questédo da prioridade unionista que prevé que o titular
de um pedido de registro de desenho industrial no exterior que o esteja solicitando
agui, caso o pais onde o registro foi inicialmente depositado for membro da
Convencéao, podera requerer a prioridade no depdsito. Nesse caso, Moro destaca que
o titular deve reivindicar esse direito em até seis meses ap0s a concessao do registro
no pais originario, assim como ocorre com as marcas (MORO, 2009, p.226). Ademais,
a CUP também impde a questao da territorialidade aos desenhos industriais, ou seja,

o registro do desenho fica restrito aos limites do territério do pais em que depositado.

36 A competéncia para julgar ac6es de nulidade é da Justica Federal, com intervencédo do INPI, e prazo
de sessenta dias para contestagdo (PAESANI, 2012, p.54 e SILVEIRA, 2014, p.49).

37 Informacéo disponivel em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/desenhos_industriais.pdf>. Acesso em
12/06/2019.
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A seu turno, o Acordo TRIPS influenciou a lei nacional no que tange a duracao
da protecdo, exigindo um minimo de dez anos no periodo de vigéncia do registro,
respeitado como estabelecido pelo art. 108 da Lei n°® 9.279/96 que prevé uma década
como periodo inicial de protecdo. Ademais, o Brasil utiliza a classifica¢édo internacional
para desenhos e modelos industriais instituidas pelo Acordo de Locarno®8, a qual é
administrada pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual. Essa classificacao

organiza-se em 32 classes e suas respectivas subclasses.

Ainda, no que se refere a tratados que versam sobre a temética do desenho
industrial, vale mencionar o Acordo de Haia que prevé um sistema de registro
internacional no qual se permite que através de um unico pedido depositado junto a
Organizagcdo Mundial da Propriedade Intelectual se obtenha protecao
simultaneamente em varios paises, evitando assim a interposicéo de diversos pedidos
de registro . Ressalta-se, entretanto, que o Brasil ndo é signatario deste acordo, sendo
necessario que 0s hacionais, caso desejem obter registro em outros paises,

depositem e se submetam aos procedimentos de cada um deles.

4.2 DA APLICACAO

Realizada a apresentacao e expostos 0s conceitos e fundamentos do Desenho
Industrial faz-se, neste momento, necessario proceder com a analise deste instituto
no ambito esportivo, buscando verificar e estabelecer conexdes entre esta forma de

protecdo das criacdes intelectuais e a pratica esportiva do futebol.

No esporte, o desenvolvimento de equipamentos, vestimentas e demais
acessorios esta intimamente vinculado a uma busca por melhorias no desempenho e
conforto dos atletas. Desse modo, € constante a mudanca do que se € considerado
padrdo — comum — a fim de auxiliar os atletas e demais praticantes das modalidades

na obtencgao de resultados.

Nesse passo, tece-se, em um primeiro momento, alguns comentarios a fim de
estabelecer as conexdes deste instituto com o universo dos esportes. Na sequéncia,

a fim de ilustrar a presenca do desenho industrial no futebol, formulou-se alguns

38 |Informacao disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/classificacao>. Acesso
em 12/06/2019.



81

guestionamentos que nortearam uma pesquisa junto ao site do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial para se constatar se ha e quais objetos séo alvo de protecéo

pelas fabricantes lideres de mercado no segmento de esportes — Adidas e Nike.

Assim, contextualizando-se a primeira parte teérica deste capitulo com esta,
referente a aplicacao, inicialmente, tem-se que, segundo o disposto na Lein®9.279/96,
€ expressamente vedado a protecdo por meio de desenho industrial de criacdes que
possuem carater puramente artistico, bem como de formas consideradas comuns ou

vulgares, ou, ainda, daquelas essencialmente técnicas ou funcionais.

Aqui destaca-se que a proibicdo presente no artigo 98 da referida lei, em um
primeiro momento, dificilmente implicariam em restricdes a criacdes ligadas ao futebol,
ou a prética esportiva de modo geral, pois o foco deste trabalho sao os objetos de uso
diario de atletas (chuteiras, uniformes, bolas) e n&do cole¢bes exclusivas ou
comemorativas lancadas pelas marcas, que ai sim, poderiam ser objeto de protecéo

especial distinta da do desenho, como por meio de direito autoral.

Por outro lado, a vedacéo constante no artigo 100 da LPI, em relacdo as formas,
pode vir a ser um empecilho na obtencao de protecédo dessas criacdes através desse
instituto. Isso se deve ao fato de que esses objetos - uniformes, cal¢cbes e chuteiras
por exemplo — partem de formas ja consagradas, dispondo a maioria da mesma forma,
sem grandes variacbes ao longo dos anos. Além disso, quaisquer mudancas
fundamentais em suas configuracdes inviabilizariam o seu fim, que é o seu uso, o0 ato

de vesti-los.

Desse modo, o desenho industrial, a principio, ndo serviria como método de
protecdo destes objetos. Ressalta-se, contudo, que esse instituto pode proteger aquilo
que é inserido nesses objetos, isto quer dizer, caso sejam anexados ornamentos que
emprestem um aspecto novo e original, o objeto torna-se suscetivel de ser tutelado

por meio do desenho industrial.

Nesse caso, a titulo de exemplificagdo, pode se pegar como exemplo uma
chuteira que usualmente é reconhecida como um calgcado com solado especial para o
terreno em que se pretende jogar (grama, grama artificial, madeira, cimento) dispondo
de cadarcos e tendo seu desenho na altura do tornozelo. Essa configuragdo comum
da chuteira pode sofrer modificacdes, anexando-a elementos que a deem um aspecto

novo e original, como por exemplo, um prolongamento do tecido da chuteira a fim de
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cobrir o tornozelo do atleta, ou a inexisténcia de cadarcos, ou, até mesmo, essas duas

novas configuracées em um unico par, conforme sequéncia de imagens abaixo:

“PRMRTU ///

(Imagem 17 - Chuteira de Campo Adidas Predator 18.4 FXG. Fonte:
<https://www.netshoes.com.br/chuteira-campo-adidas-predator-184-fxg-
branco+preto-COL-2718-028>)

(Imagem 18 — Chuteira de Campo Adidas Predator 18.1.
Fonte:<https://www.adidas.com.br/chuteira-predator-18.1-campo/CM7410.html>)

(Imagem 19 - Chuteira de Campo Adidas Predator 19+.
Fonte:<https://www.adidas.com.br/chuteira-de-campo-predator-19/BC0548.html>)

Como se observa das imagens colacionadas acima, a presenc¢a dos requisitos
da novidade e originalidade em relacdo ao modelo tradicional de chuteiras é
perceptivel. Ademais, ainda que se julgue que tais elementos ja sejam conhecidos,
deve-se relembrar licho de Moro que assim escreve: “[...] ndo necessariamente um
desenho industrial seréa totalmente novo, de forma a ndo ter semelhanca com qualquer
outro que o anteceda. O relevante sera avaliar se as diferencas que existem séo
suficientemente originais” (MORO, 2009, p.237)

Outrossim, é reconhecido pelo OMPI e o INPI que a elaboracdo de formas
novas e originais faz os que os produtos industriais tenham um maior apelo visual em
relacdo aos seus concorrentes, representando um acréscimo de valor comercial
(BELL, 2017).

Tendo isso em vista, pode-se aplicar tal ideia aos artigos esportivos, visto que
chuteiras, camisas, calgdes ndo deixam de ser considerados como pecas de vestuario

de modo geral. Além disso, as empresas desse segmento constantemente alternam
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e apresentam novidades na configuracdo desses equipamentos com o intuito
melhorar a sua usabilidade pelos atletas, assim como ser um diferencial em relagéo
aos produtos da concorréncia quando langados no mercado, acarretando no consumo
deles pelo publico em geral. Sendo assim, o desenho ndo é somente um método de
protecdo que visa evitar a criacdo de copias indesejadas, mas também serve para

aumentar o valor comercial de um produto.

Além disso, Bell ainda informa que, se referindo a protecéo de artigos de moda
por meio do desenho industrial, esse método de protecdo é usualmente adotado
guando se esta diante de produtos que possuem uma provavel maior longevidade
utilitaria (BELL, 2017), o que, segundo ela, seria justificado pelo investimento
financeiro e tempo dispendido com a obtencao de registro de desenho junto ao 6rgédo
competente - no caso do Brasil, do INPI.

Nessa toada, o processo de obtencdo de um registro de desenho industrial é,
como exposto na parte introdutdria deste capitulo, muito mais célere que aquele
referente a obtencdo de uma patente, tendo em vista que o procedimento do desenho
exige somente um exame formal preliminar, ndo se analisando o mérito do pedido, a
menos que este seja solicitado pelo autor do pedido apds a concesséao do registro. O
exame de mérito, conforme art. 111 da LPI, quanto aos requisitos da originalidade e
novidade, pode ser solicitado posteriormente pelo titular ou por terceiro interessado,

conforme ja citado na parte tedrica.

Isto posto, a fim de corroborar o enquadramento de determinados artigos
esportivos na forma de protecdo do desenho industrial, realizou-se uma consulta ao
site do INPI a fim de verificar se ha registros referentes a esses objetos, quantos sao

e guem sao os titulares.

Para tanto, assim como ocorreu com a pesquisa referente as patentes,
escolheu-se palavras chaves que serviram para guiar a pesquisa de exemplos de
desenhos referentes a equipamentos e acessorios esportivos voltados a pratica do
futebol. Desse modo, a primeira palavra escolhida para a iniciar a pesquisa foi
“‘CHUTEIRA” no titulo dos registros. A opgcao por essa palavra se justifica por se
entender, inicialmente, quando se pensou no tema deste trabalho, que ela seria o

principal foco de protec&o por meio do desenho industrial.
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Assim, dessa pesquisa obteve-se o resultado inicial de 47 registros de
desenhos, dos quais 0 mais antigo é datado de 1990 e o mais recente de 2015.
Destaca-se que a maioria dos registros se encontram expirados. Esse fato é
decorrente das criagBes protegidas através do desenho possuirem um carater mais
efémero, e, no segmento esportivo, isso ndo € diferente, visto que as empresas
buscam a cada nova temporada apresentar novidades. Dessa forma, muitos desses
registros ndo ultrapassam o periodo decenal de protecdo previsto no artigo 108 da
LPI, ndo sendo solicitado a prorrogagao de prazo de mais trés vezes de cinco anos.
Ainda, menciona-se dois registros ainda validos que ilustram as mudancas existentes
entre os modelos de chuteiras atualmente, um mais tradicional e outro com a protecao
no tornozelo, respectivamente, DI 6101726-4 F e BR 302015004283-4.

Além disso, em relacédo ao registro — DI 6101726-4 F —, é possivel visualizar
qgue ele ja superou o prazo de vigéncia inicial de dez anos, encontrando-se nos
periodos prorrogaveis da protecdo, conforme art. 108 da Lei n® 9.279/96. Consta
ainda, nesse registro, apontamento de que esse registro foi cedido para exploragao
econdmica pelo depositante Alpargatas S.A. para a empresa BRS COMERCIO E
INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO S.A., 0 que é permitido como exposto no

tépico da titularidade na primeira parte deste capitulo.

Em seguida, apds essa primeira consulta, optou-se por escolher duas das
principais empresas da industria mundial do esporte, Nike e Adidas, para verificar se
h& registros de desenhos pertencentes as duas marcas.

by

Quanto a Nike, obteve-se impressionantes 773 processos referentes a
desenhos de sua titularidade. Os resultados iniciais apresentados com a busca pelo
nome de uma das principais marcas esportivas, além de ratificar os resultados
referentes ao uso do desenho industrial como forma de protecéao de criagdes voltados

ao esporte também apresentou resultados interessantes.

Embora o primeiro pedido tenha sido depositado ha4 mais de quatro décadas,
em 1982, visando a protecao de solado de calcado, inclusive com pedido de prioridade
— ou seja, havia sido depositado em outro pais o pedido original e foi solicitada a
prioridade unionista para deposito no Brasil, conforme explanado na parte tedrica - os
pedidos s6 ganharam forca e se tornaram uma pratica da Nike, aparentemente, a partir
de 2003.
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Além disso, os resultados dessa busca demonstraram que se pode utilizar esse
instituto para proteger ndo s6 desenhos de chuteiras, mas também para resguardar o
direito de exploracdo de diferentes componentes que integram calgcados como salto,
sola, solado, cabedal, elementos laterais decorativos, configuragéo da parte superior
do calcado, além de, surpreendentemente, a configuracdo aplicada em camara de
solado de calcado (geralmente utilizado em corridas). Identificou-se, da mesma forma,
que a Nike usa o desenho industrial para proteger outros objetos como pecas de

vestuario, jaquetas, calcas, shorts, meias, pulseiras, relogios.

No entanto, vale salientar que se constatou, inesperadamente, que a empresa
estadunidense ndo protege apenas pecas de vestuario ou artigos voltados a pratica
esportiva, visto que também possui registros concedidos que visam a protecdo de
padrbes ornamentais aplicados em tela de painéis eletrdnicos e em icones que,

presume-se, devem ser utilizados em campanhas e a¢des publicitarias da companhia.

Isto posto, embora esses resultados sejam interessantes, ndo constituem o
escopo deste trabalho, uma vez que se busca a identificacdo de elementos ligados ao
futebol objetos de protecdo através dos institutos da propriedade intelectual.

Tendo isso em vista, buscou-se apurar os 773 registros, identificando aqueles
gue possuem relacao com o futebol. Assim, apds analise desses registros, foi possivel
atestar uma suspeita levantada inicialmente quando se questionou quais artigos e
equipamentos esportivos ligados ao futebol poderiam ser objeto de protecdo por
desenho, uma vez que foram encontrados registros de desenhos aplicados as bolas
de futebol e camisas concedidos pelo INPI a empresa estadunidense. Além disso,
verificou-se também a existéncia de registros a equipamentos de protecdo de

jogadores como caneleiras e tornozeleiras.

Desse modo, realizou-se, entdo, uma segunda pesquisa com cruzamento de
dados, escolhendo palavras como “BOLA”, “CAMISA”, “CANELEIRA”, “CHUTEIRA” e
“TORNOZELEIRA”, assim como numeros da Classificacdo de Locarno relacionados
ao escopo deste trabalho. Desses resultados, destaca-se que o0 registro BR
30201504348-2, referente a uma forma de caneleira, apresentada com pedido de
prioridade no depdsito do desenho, o que é permitido, uma vez que o Brasil é

signatério da Convencéo da Unido de Paris, assim como os Estados Unidos.
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Ademais, segue registro referente ao padrdo ornamental constante no uniforme

da selecéo portuguesa de futebol utilizado na Copa do Mundo de 2014:

Imagem 20 — Registro do Uniforme da Selecdo Portuguesa de 2014 produzido

Registro de Desenho Industrial
(21) N° do Registro: BR 30 2014 002706 S
Documento Publicado
(22) Data do Depdsito: 09/06/2014
(31) Pais: (32) Ndmero: (33) Data:
ESCRITORIO P/ HARMONIZAGAO NO 2446823 1042
MERCADO INTERNO 002446823-0005 14/04/2014
ESCRITORIO P/ HARMONIZACAO NO . ,
(30) Prioridade Unionista: MERCADO INTERNO Hatioses 0006 L L
ESCRITORIO P/ HARMONIZAGAO NO = 4
3- 4/04/201:
MERCADO INTERNO 002446823-0008 14/04/2014
ESCRITORIO P/ HARMONIZAGAO NO ‘ -
MERCADO INTERNO 002446823-0007 14/04/2014
(51) Classificagdo: 02-01
(54) Titulo: CONFIGURAGAO APLICADA EM CAMISA
(73) Nome do Titular: NIKE INNOVATE C.V. (US)
(72) Nome do Autor: SEAN PANKHURST
(74) Nome do Procurador: PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS
Quinquénio
Segundo Periodo X Terceiro Periodo X Quarto Periodo X Quinto Periodo X Vigéncia
Ordindrio  Extraordindrio Ordindrio  Extraordindrio Ordindrio  Extraordindrio Ordindrio  Extraordindrio
Iniclo . 09/06/2018  10/06/2019 09/06/2023  10/06/2024  09/06/2028  10/06/2029 09/06/2033  10/06/2034
Fonte: Site do INPI. Disponivel em:

<https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/DesenhoServletController? Action=detail&CodPe
dido=1033236&SearchParameter=NIKE>. Acesso em: 12 de junho de 2019.

Alias, sobre os uniformes da Copa de 2014, o registro n°® BR 30201402707-7
referente a uniforme da selecao brasileira confeccionado pela Nike merece destaque.
Isso porgue, embora inicialmente concedido, teve, passados aproximadamente dois
anos da data do depdsito, instaurado de oficio processo administrativo de nulidade
nos termos do art. 113 da LPI. Tal processo teve inicio, pois, conforme relatado no
registro, ndo se observou a presenca dos requisitos da novidade e originalidade
previstas, respectivamente, nos artigos 96 e 97 da LPI, infringindo, desse modo, o art.
95 da referida lei. Os examinadores do INPI afirmaram que as caracteristicas
preponderantes nao eram relevantemente distintas em relacéo a objetos anteriores.

Destaca-se que se concedeu o prazo de sessenta dias para manifestacao do titular
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acerca do parecer técnico que concluiu pela nulidade do registro. Assim, ao final, isto
€, somente, apos o transcurso do prazo para manifestacéo, o registro foi declarado

nulo por desobediéncia ao expresso no art. 95 da LPI.

Abaixo segue imagem do modelo do uniforme objeto da acao de nulidade pela

autarquia federal:

Imagem 21 — Uniforme da Selecao Brasileira produzido pela Nike, cujo registro

fora considerado nulo.

Q >

Fonte: Site do INPI. Disponivel em: <
https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/DesenhoServietController?Action=detail&CodPedi
do=1033237&SearchParameter=NIKE>. Acesso em: 12 de junho de 2019.

Na sequéncia, do mesmo modo, pesquisou-se por registros pertencentes a
empresa alema Adidas, maior concorrente da empresa Nike existente ho mercado

mundial de esportes. Constatou-se, em um primeiro momento, que, ao contrario da
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companhia americana, a Adidas detém somente 59 registros de desenhos em seu

nome.

Diante deste fato, em virtude da surpresa pelo baixo numero de registros, fez-
se nova busca através de CNPJs pertencentes a empresa alema, sem, contudo, obter
novos resultados. Assim, em que pese a empresa alema apresente quantidade
significativamente inferior a da sua concorrente, os registros encontrados e analisados
corresponderam as intencbes deste trabalho. Faz-se tal afirmacdo, pois entre os
registros apurados estdo aqueles relativos a configuracdes e padrdes ornamentais

aplicados a bolas, camisas e chuteiras.

Ademais, examinando-se mais atentamente os referidos registros, percebe-se
gue, assim como ocorreu com a Nike quando esta depositou os padrdes dos uniforme
das sele¢bes do Brasil e Portugal que seriam utilizados na Copa do Mundo de 2014
ocorrida aqui no Brasil, a Adidas também buscou depositar os padrées e desenhos
empregados nos modelos dos paises aos quais patrocinava e fornecia a época da
competicdo, a saber: Alemanha, Argentina, Colédmbia, Espanha e México. Tais
pedidos foram inclusive todos depositados em abril de 2013, ou seja, um ano antes

da competicdo ter o seu inicio em solo brasileiro em junho de 2014.

Abaixo o Registro BR 30 2013 001513 0 que corresponde ao uniforme titular

da selecéo alema, campeda do torneio aqui no Brasil:



Imagem 22 — Registro do uniforme da selecao
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alema da Copa do Mundo e

Consulta a Base de Dados do INPI
[ Inicio | Ajuda? ]
» Consultar por: Base Desenhos | Finalizar Sessdo Anterior 5/10 Proximo
g de D 1o Ind
(11) N° do Registro: BR 30 2013 001513 0
Documento Publicado
(22) Data do Depdsito: 04/04/2013
(51) Classificagdo: 02-02
(54) Titulo: CONF]GUNCJKO APLICADA EM CAMISA DE TIME DE FUTEBOL
(73) Nome do Titular: Adidas Ag (DE)
(72) Nome do Autor: Jurgen Rank
(74) Nome do Procurador: Bhering Advogados
Quinquénio
Segundo Periodo v’ Terceiro Periodo X Quarto Periodo X Quinto Periodo X Vigéndia
Ordindrio  Extraordindrio Ordindrio  Extraordindrio Ordindrio  Extraordinario Ordindrio  Extraordindrio
Inicio 04/04/2017 05/04/2018 04/04/2022 05/04/2023 04/04/2027 05/04/2028 04/04/2032 05/04/2033
Fim 04/04/2018 04/10/2018 04/04/2023 04/10/2023 04/04/2028 04/10/2028 04/04/2033 04/10/2033 04/04/2038
Peticoes
Pgo Protocolo Data img Servico Cliente Delivery Data
v 800180099472 21/03/2018 129 ADIDAS AG -
v 020130028125 04/04/2013 - 100 ADIDAS AG
. . ,
Fonte: Site do INPI. Disponivel em:

<https://gru.inpi.gov.br/pePl/servlet/DesenhoServietController? Action=detail&CodPe
dido=938801&SearchParameter=adidascamisa>. Acesso em: 15 de junho de 2019

Ademais, a mesma preocupacao parece existir no que se refere as bolas, pois
ha pedido depositado ainda em 1984. Porém esse pedido ndo apresenta no site do
INPI imagem ou arquivo para visualizar a configuragcdo aplicada que se objetiva
proteger. Destaca-se que parece existir uma pratica de proteger aquelas bolas que
sdo utilizadas em competicdes oficiais organizadas pela FIFA, uma vez que h&
registros referentes aos padrdoes adotados, por exemplo, nas bolas das Copas do
Mundo de 2014 (Registro n°® BR 302013001502-5) e 2018 (BR 302017002356-8), bem
como da Copa das Confederacoes de 2013 (BR 302012000950-2).

Tendo em vista as competicoes organizadas pela FIFA, realizou-se ainda uma
pesquisa junto ao banco de desenhos do INPI com a palavra “FIFA” a fim de averiguar
se a entidade que rege o futebol no mundo possui algum registro concedido. Obteve-

se entdo um total de 31 registros, no entanto 20 deles estdo arquivados. Dos outros
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11 resultados, 2 se encontram extintos, inclusive um referente a logo da Copa do
Mundo de 2010 (DI 6601694-0).

Outra constatacdo é que 15 pedidos feitos pela FIFA sdo enquadrados na
categoria 32-00 do Acordo de Locarno, sendo referentes a simbolos gréficos e
logotipos. Aqueles classificados na categoria 19-08, que correspondem a outros
materiais impressos, trazem em sua maioria pedidos contendo variagdes de imagem

e posi¢cdes da mascote da Copa de 2014, o Fuleco, conforme imagens abaixo.

Imagem 23 — Registro referente a figura de lado da mascote da Copa do Mundo
de 2014.

Consulta & Base de Dados do INPI
[ Inicio | Ajuda? ]

» Consultar por: Base Desenhos | Finalzar Sessdo Anterior 18/31 Préximo

Registro de Desenho Industrial

(11) N° do Registro: BR 30 2012 002792 6

(22) Data do Depdsito: 04/06/2012

(31) Pais: (32) Ndmero: (33) Data:
SUICA 138799 04/04/2012
(s1) Classificagdo: 19-08
(54) Titulo: PADRAO ORNAMENTAL APLICADO EM OBJETOS
(72) Nome do Titular: FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) (CH)
RENATA MELMAN PASMANIK / BRUNO TOME CANOVAS / CHRISTIANE FIORIN / DANILO HASEGAWA / DEBORA CHIOFOLO /
EDIL ALCIDES SAMT_OS DE ARAUJO / HELLEN AQUINO COSTA MARTINS / LEANDRO SENNA DE SOUZA / MARIANA TAVARES
(72) Nome do Autor:GERALDO / MIKE CAMARA / NATHALIA C. DOS SANTOS / RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA / RENAN ROCHA SILVA / VALERIA
BRUNO FORTE / FABIO ANTUNES DOS SANTOS / LILIAN CHIOFOLO / PATRICIA C.C. DE OLIVEIRA FERRAZ / ANTONIO CARLOS
DE SA / BRUNA MONTEIRO WEHBA
(74) Nome do Procurador: MARIA BEATRIZ CORREA DA SILVA MEYER GAIARSA

(30) Prioridade Unionista:

Fonte: Site do INPI. Disponivel em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/DesenhoServietController?Action=detail&CodPe
dido=907798&SearchParameter=FIFA>. Acesso em: 15 de junho de 2019.
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Imagem 24 — Registro referente a figura de frente da mascote da Copa do
Mundo de 2014.

Consulta a Base de Dados do INPI

[ Inicio | Ajuda? ]
» Consultar por: Base Desenhos | Finalzar Sessdo Antericr 26/31 Proximo
Registro de Desenho Industrial
(11) N° do Registro: BR 30 2012 002789 6
Documento Publicado
(22) Data do Depésito: 04/06/2012
(30) _(31) Pais: (32) Nimero: (23) Data:
(30) Prioridade Unionista:
SUICA 138799 04/04/2012

(53) Classificacdio: 19-08
(54) Titulo: PADRAO ORNAMENTAL APLICADO EM OBJETOS
(73) Nome do Titular: FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) (CH)
RENATA MELMAN PASMANIK / CHRISTIANE FIORIN / DANILO HASEGAWA / DEBORA CHIOFOLO / EDIL ALCIDES SANTOS DE

ARAU)O / HELLEN AQUINO COSTA MARTINS / LEANDRO SENNA DE SOUZA / MARIANA TAVARES GERALDO / MIKE CAMARA /

(72) Nome do Autor:NATHALIA C. DOS SANTOS / RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA / RENAN ROCHA SILVA / VALERIA BRUNO FORTE / FABIO ANTUNES
DOS SANTOS / LILIAN CHIOFOLO / PATRICIA C.C. DE OLIVEIRA FERRAZ / ANTONIO CARLOS DE SA / BRUNA MONTEIRO
WEHBA / BRUNO TOME CANOVAS

(74) Nome do Procurador: MARIA BEATRIZ CORREA DA SILVA MEYER GAIARSA

Fonte: Site do INPI. Disponivel em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/DesenhoServietController?Action=detail&CodPe
dido=908450&SearchParameter=FIFA>. Acesso em: 15 de junho de 2019.

Os outros enquadrados como 19-08 séo representacédo de logos utilizados nas
competicdes da entidade como o da Copa de 2014 (DI 7001707-7). Por ultimo ainda
h& um pedido de registro sobre um padrdo ornamental aplicado em fonte tipogréfica
gue nada mais é do que um alfabeto com grafia estilizada. Segue imagem desse

conjunto de letras e sinais graficos.
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Imagem 25 — Registro DI 7003239-4 referente a padrao ornamental aplicado

AT
IORHKOMPRSTANNY
TR

Fonte: Site do INPI. Disponivel em: <

https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/DesenhoServletController?Action=detail&CodPedi
do=838888&SearchParameter=FIFA>. Acesso em: 16 de junho de 2019.

A vista do exposto, percebe-se, primeiramente, que o instituto do desenho
industrial pode sim ser utilizado para se proteger criagdes ligadas ao futebol, assim
como aquelas voltadas a prética esportiva de modo geral. O primeiro questionamento
— Se ha registros de desenhos referentes as chuteiras e quantos sdo? - que balizou
as buscas deste capitulo foi respondido de maneira satisfatéria, ja que ha 47 pedidos
encontrados quando se utilizou a palavra “CHUTEIRA” junto ao site do INPI. Salienta-
se que, além do inicialmente proposto, pesquisou-se ainda pelo conjunto de palavras
“CAMISA DE TIME DE FUTEBOL”, “CAMISA DE TIME” e “TIME DE FUTEBOL”,

entretanto todas apresentaram como resultados os registros pertencentes a Adidas.
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Em seguida, em que pese ambas as empresas apresentem registros referentes
a calcados e seus diversos componentes (salto, sola, solado e etc.), o depésito de
pedidos parece ser uma prética constante da Nike, visto que esta apresentou uma
quantidade expressivamente maior de pedidos concedidos, em territdrio brasileiro, do

gue a sua concorrente direta, a Adidas.

Outrossim, comprovada a existéncia da possibilidade de registro de objetos
ligados ao futebol através do desenho industrial, nota-se que a Nike a utiliza para
proteger diversos artigos e o faz ao longo das ultimas duas décadas, enquanto que a
Adidas procurou obter o registro e assegurar o seu direito de exploracdo daqueles
objetos ligados a federagBes esportivas e competicdes oficiais organizadas pela FIFA
da qual é patrocinadora e parceira oficial. Este fato estd demonstrado pelos depdsitos
dos desenhos referentes as bolas oficiais dessas competicdes internacionais, bem
como pelos pedidos relativos aos uniformes das selecdes que disputaram a Copa do
Mundo no Brasil, ha cinco anos. Além disso, observa-se dos registros que a Adidas
se utiliza em alguns deles da prioridade unionista estabelecida pela CUP para obter
prioridade no depdésito de suas criacdes, conforme, por exemplo, Registros n° BR
302017002356-8 e BR 302016005245-0.

Além disso, estabelecendo mais uma conexao entre a teoria e a pratica, tem-
se que por ambas empresas serem estrangeiras — estadunidense e aleméa — devem
respeitar o determinado no art. 217 que estipula a necessidade de pessoa domiciliada
no exterior constituir e manter procurador devidamente qualificado no pais com
poderes para representa-la administrativamente e judicialmente, sob pena de ter o

depdsito extinto conforme previsdo do art. 119, inciso 1V, da LPI.

Assim, tal pesquisa ainda permitiu identificar um fato ja comentado neste
capitulo que é a questdo da efemeridade dos desenhos industriais. Isso pode ser
decorrente, a luz das informacdes que se extrai dos resultados da pesquisa aqui feita,
do fato de que as mudancas na configuracédo ou padréo ornamental empregado nos
objetos alvos desse tipo de protecédo sdo, no caso das chuteiras, influenciados pela
busca incessante de conferir ao objeto um maior conforto e durabilidade, ao mesmo
tempo que apresentam novidades que atraem o publico, contribuindo, assim, para a

sua comercializagao.

Por sua vez, quanto aos pedidos de desenhos que trazem novos padrdes as

bolas e uniformes, assim como aqueles depositados pela FIFA, parece existir uma
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maior preocupacado em proteger o desenho da criagcdo apenas antes e durante o
periodo de realizacdo da competicdo aos quais estdo relacionados, ndo se

preocupando em renova-los apos o término dos torneios aos quais estéo vinculados.

Em razdo disso, a maioria dos registros aqui verificados e depositados
encontram-se extintos, ou seja, gozaram apenas dos dez anos iniciais da protecao,

conforme art. 108 da LPI.

Desse modo, conclui-se que as empresas do ramo esportivo aqui verificadas
ao optarem por nao renovar os registros ja obtidos, preocupam-se mais com as suas
novas criacées. E a mesma conclusdo também é aplicavel no consoante a FIFA, visto
gque uma vez concluida a competicdo, ela ndo buscou por renovar os pedidos

depositados junto ao INPI.
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5. CONCLUSAO

O presente trabalho apresentou trés institutos da propriedade intelectual —
Marca, Patente e Desenho Industrial — e os analisou como método de protecédo de
elementos vinculados ao universo do futebol, tais como bolas, chuteiras e uniformes.
Da analise feita, pode-se verificar, ao longo dos capitulos, principalmente através da
pesquisa junto ao site do INPI, a relagéo existente entre a Pl e o esporte, no caso, 0
futebol. Além disso, também pode-se afirmar que, pelas mudancas no setor esportivo
atrelado ao aumento de investimentos, essa relacdo se tornard quase que

indissociavel.

Assim, no primeiro capitulo, pode-se observar, ap6s analise doutrinaria e
legislativa, bem como por meio dos resultados tanto da pesquisa realizada, quanto de
noticias, que os simbolos desportivos podem ser protegidos pelos clubes através do
registro das marcas e que isso, conforme se evidenciou, ja vem sendo uma pratica

adotada, ao menos, pelos clubes gauchos objetos da pesquisa.

Isso se deve ao fato de que grande parte do orcamento das equipes € oriunda
dos acordos comerciais estabelecidos com empresas parceiras, 0os chamados
patrocinadores. Nesse ponto, ressalta-se que, embora a Lei n°® 9.615/98 — Lei Pelé —,
no art. 87, assegure as entidades desportivas o direito sobre os seus simbolos e
nomes de maneira automatica e perpétua, sendo somente necessario que esse exista
para tal, para que um clube possa licenciar sua marca, deve proceder o respectivo
pedido de registro junto ao INPI, submetendo-se, assim, a todo o procedimento

narrado em tépico especifico do referido capitulo da marca.

Constatou-se ainda que, além dos clubes, os jogadores de futebol também
possuem a possibilidade de registrarem apelidos e outras formas de identificacdo de
suas personas como marcas, garantindo os frutos da exploragdo comercial de seus
nomes e imagens, seja ela direta ou indireta, que ocorre geralmente através de
contratos ou acordos de patrocinio. Outrossim, destaca-se que ha vedacdo a
existéncia de sinais distintivos semelhantes num mesmo ramo econdémico propria do
instituto da marca. Porém, essa vedacdo ndo se mostra como um impeditivo, no
futebol, mesmo para clubes com escudos parecidos. Alids, tem-se que isso parece

ser um fato corriqueiro no futebol, no qual os fundadores de um novo clube se inspiram
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naqueles que possuem maior popularidade na hora de estabelecerem os simbolos de
seus clubes, talvez no sentido de aproveitar o impulso oferecido por uma marca ja

reconhecida.

Além disso, ainda que se tenha apenas um caso registrado no pais, verificou-
se que a marca de clube de futebol pode ser reconhecida, apos procedimento junto
ao INPI, como sendo de alto renome. Ressalva-se, no entanto, que essa condi¢cdo so
inibe que novos empreendimentos (produtos ou servicos) que venham a utilizar a
marca do clube sem a sua autorizac&o no futuro, assim aqueles produtos ou servigos

em circulacdo anterior ao reconhecimento ndo séao afetados por ela.

No segundo capitulo, pode-se observar que o instituto da patente pode ser
utilizado para proteger invencdes voltadas ao futebol, assim como aquelas ligadas a
pratica esportiva de modo geral. Constatou-se ainda que as patentes de elementos
ligados ao futebol visam assegurar o direito sobre invencdes que possuem como fim
a melhoria da qualidade dos equipamentos utilizados pelos atletas, permitindo-lhes
uma melhor performance e, por conseguinte, um aumento da qualidade das
competicdes. Além disso, verificou-se, através da pesquisa por patentes de
titularidade das marcas Adidas e Nike, que a empresa estadunidense apresenta uma
maior preocupacao acerca da protecdo de suas criacbes em territério nacional, fato

gue se reflete na diferenca significativa de registros encontrados de cada empresa.

Ressalta-se que, através da andlise dos registros, constatou-se a possibilidade
de o instituto da patente, além de proteger artigos e equipamentos, servir como meio
de protecao dos métodos utilizados na fabricacdo desses produtos especializados. No
entanto, vale destacar que o backlog, isto €, o tempo para se obter uma patente sobre
objetos ligados ao futebol, pode se configurar como um obstaculo para sua escolha
como meio de protecdo desses artigos, uma vez que 0s principais produtos das
empresas esportivas verificados nessa pesquisa — bolas, chuteiras, luvas e uniformes

— possuem uma vida util considerada curta.

Por sua vez, no terceiro capitulo, também através da pesquisa, pode-se
constatar a possibilidade de o desenho industrial ser utilizado como método de
protecdo de modificacbes ornamentais em objetos ligados a prética esportiva de modo

geral e, em especifico, do futebol.
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Confirmou-se a possibilidade de se proteger ndo s6 o desenho de uma chuteira,
bem como os padrdes aplicados aos uniformes e bolas de futebol. No entanto,
destaca-se o fato de que muitos dos registros verificados ndo sédo renovados por seus
titulares, ndo passando, consequentemente, do periodo inicial de vigéncia desse

instituto.

Dessa forma, tornou-se perceptivel a questdo da efemeridade dos desenhos
industriais, uma vez que as mudancas empregadas na configuragcdo ou padrao
ornamental desses objetos encontram-se, em sua maioria, condicionadas a novas
edicdes de campeonatos. Assim, por ndo passarem de modificacGes estéticas com o
objetivo principal de promoverem a competicdo a qual vinculados, atraindo a atencao
do publico, nota-se que as empresas apenas buscam proteger seus desenhos
somente durante o periodo de realizagdo de tais eventos, ndo se preocupando em

renova-los apos o término destes.

A vista do exposto, conclui-se que todos os institutos da propriedade intelectual
aqui analisados podem e sao utilizados como forma de protecéo de simbolos e objetos
ligados ao futebol. Ressalta-se, contudo, que cada um deles apresentou
particularidades que devem ser observadas, uma vez que cada um serve para
proteger um aspecto distinto desses objetos, podendo estarem presente
concomitantemente em um Unico artigo esportivo, como no caso da chuteira,

conforme pode-se observar da imagem abaixo:

Imagem 26 — Exemplificagéo de aplicagédo de diferentes institutos de Pl sobre

uma chuteira.

Marca

Desenho
Industrial

Patente

Patente
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Fonte: Google Imagens. Busca por chuteira predator 2013. Disponivel em:
<https://www.google.com/search?g=chuteira+predator+2013&source=Inms&tbm=isc
h&sa=X&ved=0ahUKEwj11YidiYzjAhWgDrkGHfZHBtkQ_AUIESgC&biw=1366&bih=
651#imgdii=xSRTt9d9woGCbM:&imgrc=yIL9UM4VYtiazM:>. Acesso em: 21 de junho
de 2019.

Isto posto, tem-se que as pretensdes iniciais desse trabalho foram alcancadas,
uma vez que foi possivel, através do estudo doutrinario, legislativo e da pesquisa ao
site do INPI, atestar e estabelecer as relacdes existentes entre a Pl e o futebol. Por
fim, como j4 expressado na introducdo, este trabalho ndo tem a intencdo de
esgotamento do tema, inclusive, acredita-se que possa servir como ponto de partida
para novos estudos. A propésito, sugere-se aprofundar o estudo do instituto da marca
no tocantes aquelas consideradas como néo tradicionais, muitas das quais carecem
de previsao legal, incluindo sua possivel relacdo com o futebol, que em razdo da

delimitacdo do escopo deste trabalho ndo foram objeto de anéalise neste momento.
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