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Editorial

Por Marcio Ney Tavares

APROVEITANDO AS OPORTUNIDADES

Existern duas frases que praticamente todos conhecem: a primeira € aquela que, em um
dado momento, se diz: vamos delxar para amanha. A outra, ao contrario, nos joga contra a
anterior: ndo deixe para amanha o que se pode fazer hoje! Vivendo o dia-a-dia empresarial,
quando se tem gue langar um novo produto, uma nova marca, costuma-se deixar algumas
providénclas devidas para "o amanha”. Tals providéncias envolvem, prioritardamente, a
protecao da nova marca. E algumas destas providéncias deveriam comecar ainda antes da
definicdo da marca a ser depositada. E preciso, primeiramente, solicitar buscas para se iden-
tificar a melhor opgao de marca na qual investir — gual a mais distintiva, a que menos se
parece com outras & existentes em produtos idénticos ou afins etc. As grandes empresas
transnacionals agem assim, pols sabem que corrigir uma situacdo que comegou errada &
bem mais complexo — & caro. Com a melhor marca definida a partir das buscas, & imperioso
que saja autorizado o depdsito imediato do pedido. Mas o empresario, de um modo geral,
ndo percebe desta forma, salvo se o nome pretendido fol despertado por grande sugestio.
Mo entanto, o que este empresario ndo sabe, e por Isso ndo tem pressa nesta decisdo, & que
50 no Brasil foram requeridas 107.446 marcas (dados do INPI) no ano de 2007, chegando-se
a mais de 400 depdsitos por dia Otil. Sendo assim, ainda que ndo seja comum coincidir-se
com marca semelhante 8 divulgada para produtos idénticos ou afins, é necessario que, pro-
cedidas as buscas e havendo parecer de viabilidade da concessdo do registro, sefam toma-
das as providéncias para sua efetivacdo o mais rapidamente possivel. Isto pode significar a
diferenca entre a oportunidade de uma marca ser “a pioneira” e estar garantida, ou ser "a
seguidora” e estar com problemas, pols a cada dia aumenta-se em 400 depdsitos a possibili-
dade de outro empresdrio do mesmo ramo pensar no mesmo nome. E o mesmo ocorre com
as invencoes, uma idéia nova, um melhoramento em algo que existe. Mas este assunto fica

para a praxima!
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Ana Paula Brito visita parceiros e clientes em Faris

A EXPECTATIVA DO DIREITO EM PEDIDO DE PATENTE:
as ferramentas contra a reproducdo indevida do invento a ser protegido

Ana Paula Brito

E certo que ndo havendo a concessdo do privilégio patentario, os direitos do titular de um
pedido de patente de invencao ou de modelo de utilidade em trdmite no INPI podem ser
limitados.

Todavia, apesar de naoc haver um direito ja consolidado, e apenas uma expectativa de um
direito ainda a ser protegido, existem medidas importantes que o titular do pedido em exame
nao pode desconhecer, sobretudo em razdo da excessiva demora do exame técnico.

A Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) em seu art. 44 estabelece que ao titular da pat-
ente & assegurado o direito de indenizacdo pela exploracao indevida de seu objeto, inclusive,
em relacdo a exploracdo ocorrda entre a data da publicacdo do pedido e da concessao da
patente.

Isso quer dizer, inclusive, que o titular de um pedido de patente ao ter seu pedido depositado
pode notificar terceiros que porventura estejam violando o objeto de sua invengao, para que
cesse a suposta violagdo, sob pena de medidas judidais coercitivas quando da concessdo do
privilégio.

Alids, tao logo o pedido seja publicado na Revista da Propriedade Industrial, a ninguém
& dado o direito de alegar desconhecimento sobre o conteldo da invengdo, conforme inter-
pretacio do referido dispositivo da Lel.

Outra importante consideracao esta relacionada aos institutos previstos na prépria Lel da
Propriedade Industrial que vedam as praticas de concorréncia desleal. O inciso III do art.
195 dispde como concorréncia desleal a pratica de meio fraudulento para desvio de clientela.
A jurisprudéncia de nosso pais tem se posicionado no sentido de que a velculacdo de coplas
servis de pedidos de patentes ainda em exame pode ser uma pratica llicita, devendo ser
imediatamente refreada, conforme os julgados abaixo, independentemente da existéncdia de
uma patente concedida:

Tribunal de Justica de Sdo Paulo - Agravo
de Instrumento nr. 433.689.4/0-00
"PROPRIEDADE INDUSTRIAL ~ CONCOR-
RENCIA DESLEAL — Concessao de liminar
em medida cautelar, com o objetivo de
apreender produtos e proibir a sua comer-
cializacdo, sob pena de pagamento de
multa diaria — Inexisténcia de Patente
registrada do produto junto ao INPI -
Similitude fisica e funcional inconteste
dos produtos — Concorréncia Desleal,
com possivel desvio de clientela — Pre-
senca dos requisitos do FUMUS BONI
IURIS e PERICULUM IN MORA. Recurso
Improvido™ {grifos da autora)

Tribunal de Justica de Sdo Paulo - Agravo
de Instrumento n.? 165.049-4/2-00 e
Agravo Regimental n.? 165.049-4/4-01.
"#o contrario do sustentado nas razies do
recurso, o simples “pedido de patente”
ou de “registro de desenho industrial”
autoriza, como bem demonstrado pela
Agravada, que o interessado possa
defender esse seu pedido na esfera ju-
dicial. A vedacdo somente seria possivel
se a recorrente demonstrasse, mediante
documento, a anterior obtencdo do regis-
tro, em sede de propriedade industrial.
Assim, cabivel, em tese, a pretensao cau-
telar.”
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A IMPORTANCIA DA PROTECAO AOS DIREITOS AUTORAIS
Jener K. Jardim

Com a disseminacao - ainda que gradual em alguns paises — da cultura da Propriedade
Intelectual & cada vez mais comum que o empresario se preocupe com todas as medidas
prévias protetivas antes de introduzir um produto no mercado. Assim, por exemplo, é
corrigueiro que uma empresa utilize-se de um pedido de registro para garantir a fruicao
de sua marca &, ainda, procure registrar um desenho industrial com o fim de proteger as
formas originais de seus produtos.

Todavia, devido a falta de informag8o, muitos empresarios ainda ndo se preocupam em
evidenciar sua anterioridade sobre os direitos autorais utilizados na composicao de seu
sinal distintivo, dos quais depende o sucesso de sua marca ou desenho industrial.

Alids, a protecao as obras autorals estd expressa na propria Lel n®. 9.279 de 1996, que regula
a Propriedade Industrial no Brasil, particularmente em seu artigo 124, inciso XVII, que define
como nao registravel uma marca que possa ser associada ou confundida com obras literarias
ou artisticas, entre outros titulos que estejam protegidos por direitos autorais. Esta proibicao
atinge comumente as marcas mistas e figurativas, onde sempre ha algum esforco intelectual
manifesto na forma plastica para a composicéo do logotipo ou simbolo ou aquelas marcas
que fazem referéncia as obras likerdrias ou audiovisuals. Alguns exemplos praticos de inde-
ferimento de marcas no Instituto Macional da Propriedade Industrial pela preexisténcia de
direitos autorais ocorrem no processo n®, 816604673 para o sinal GAROTA DE IPANEMA, que
faz clara alusdo a classica obra dos saudosos Antdnio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, e no
processo nC. 817872256 para o signo misto GRACIE BARRA, o qual foi indeferido pela ausén-
cia de autorizacdo para reproduzir 0 conheddo personagem Taz, o demonio da Tasmdnia,
cujos direitos autorais sao detidos pela empresa americana Warner Bros. Entertainment.

Os direltos autorals propriamente ditos sdo disciplinados no Brasil pela Lel n®. 9.610 de
1998, a qual faculta em seu artigo 19, o registro da obra de direito autoral perante os

orgaos competentes. Embora o registro da obra de direito autoral ndo seja obrigatdrio, o
meacmn nndde ea fnrnar iim maln de arnva aceancial Fankra barceicne e svanbialmeanka

http://www.imarketing.com.br/cliente/tavares 19/3/200!



.. 1 Marketing : Paged of 5

http://www.imarketing.com.br/cliente/tavares 19/3/200!



.. 1 Marketing : Pageb of 5

#$%&'0$)))

http://www.imarketing.com.br/cliente/tavares 19/3/200!



