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Introducao

Encontram-se aqui vinte e sete textos, representando a atividade do
autor como parecerista, doutrinador, palestrante e um tanto polemista. Alguns
deles ja encontraram publicacdo em periddicos ou anais, e sua inclusdo visa
facilitar a pesquisa e acesso pelos que se interessam pela Propriedade Inte-
lectual. Outros tém aqui sua primeira publicagio, sendo que alguns dessa clas-
se tém, a nosso juizo, particular importancia juridica.

Nosso temas abrangem, em primeiro lugar, uma larga secdo versando
sobre o direito da concorréncia privada e as questdes de marcas. Em seguida,
alentada parte deste livro trata de protegdo de tenologias: patentes, modelos
de utilidade, software, modelos de utilidade, topografias de computadores.
Seguem-se estudos sobre o direito da inovagéo, direitos autorais, direito socie-
tério, direitos humanos, contratos de propriedade industrial, e sobre a atuali-
dade internacional da Propriedade Intelectual.

Consumidor, concorréncia e segredo de empresa

Nosso primeiro texto, “Nota Sobre a Impertinéncia da Aplicagio do
Direito do Consumidor no Tocante ao Direito de Marcas”, flerta com a impo-
pularidade. Nada mais politicamente correto do que exaltar as vantagens, para
o consumidor, de uma boa protecio pela propriedade intelectual. A advocacia
sempre usard esse argumento; mas é em beneficio da critica e de uma visdo
académica e imparcial da Propriedade Intelectual que se afirma que s6 indire-
tamente, e ocasionalmente, o consumidor ganha com a protecdo de marcas e
outros direitos do género.

Perdoem-me assim os doutrinadores atuais de cunho consumerista (em
particular a Professora Doutora Carla Eugénia Caldas Barros, em seu impor-
tante recente Manual de Propriedade Intelectual), por ficar com os cldssicos.

Alguns poucos anos fazendo critica de livros no Jornal do Brasil ajudam
a entender que a mais eficiente critica se deve aos proprios textos. Este livro é
muito o exercicio dessa constatagdo. Os dois textos seguintes representam,
assim, revisOes de erros ou falta de dngulo de andlise de trabalhos anteriores.

A primeira investida do autor no campo da Propriedade Intelectual se
deu através da publicagdo, que Carlos Correa ousou fazer, do estudo “El
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Concepto Juridico De Know How”, na Revista de Derecho Industrial, Buenos
Aires, 1981, enfim desenvolvido em sua dissertacdo de mestrado Know How
e Poder Econdmico, de 1982. Pois o segundo texto deste livro trata do mesmo
assunto, num breve resumo oriundo de 29 anos de reflexdo sobre o tema.

Quanto ao texto sobre os requisitos da concorréncia pertinente a andlise
de propriedade intelectual, trata-se de um revisio, e critica, do que consta do
capitulo préprio de nosso “Uma Introdugido a Propriedade Intelectual”,
Lumen Juris, 22 edi¢do, 2003. Como dissemos na introdu¢io do nosso livro de
marcas, de 2008:

Na verdade, este estudo resulta de um impasse tedrico: o de tentar expli-
car o sistema de marcas através de uma andlise essencialmente concor-
rencial. Apés alguns anos de pratica didatica, visando expor a Doutrina
da Concorréncia Privada no curso de especializagdo em Propriedade
Intelectual da Pontificia Universidade Catélica do Rio de Janeiro, na tra-
di¢do de Roubier e Ascarelli, fui me dando conta da falibilidade de meus
instrumentos de andlise em campo consideravel do escopo da disciplina.
As marcas (e o direito autoral, na perspectiva européia continental) pare-
cem sobredeterminadas por um sistema diverso daquele que preside a
organizagdo da concorréncia com vistas a superagao das falhas de merca-
do. Como indico no decorrer do texto, o elemento determinante aparen-
ta ser o semioldgico, sem — obviamente — esquecer o truismo de que a
concorréncia é determinante em ultima insténcia.

Procuramos assim indicar os erros de nossa andlise anterior, incorporan-
do alguns elementos da andlise semioldgica que, a par dos instrumentos do
direito das propriedades e do direito concorrencial, determina uma parte con-
siderdvel do campo da Propriedade Intelectual.

Direito de Marcas

Introduzido no sistema de marcas brasileiro pelo mais recente Codigo da
Propriedade Industrial, de 1996; a ilicitude do uso de marca, de que o reque-
rente do registro ndo poderia deixar de ter consciéncia, que é usada por ter-
ceiros merece, a seguir, um estudo especifico: “Nota Sobre o Disposto no Art.
124, XXIII, do CPI/96”. Ainda sem ter tido andlise mais detida pela doutrina,
o instituto, a quem oferecemos a designacdo de “excecdo Pouillet”, deve rece-
ber leitura civil-constitucional, que assegure sua aplica¢do adequada e razoa-



Introdugdo

vel em face dos interesse juridicos relevantes, que nido se resumem a prote¢io
a outrance dos interesses dos titulares.

O estudo seguinte complementa e avanca em relagdo aos parimetros de
andlise das marcas oferecido em nossa tese doutoral. O tecimento estreito
entre a concorréncia, o efeito semioldgico e os direitos relativos as proprieda-
des recebem aqui um tratamento pragmatico e com base em testes logicos. Os
procedimentos propostos no estudo foram melhor desenvolvidos e aplicados
em uma série de estudos dos mestrandos da Academia de Propriedade
Intelectual e da Inovagdo nos meados de 2008, por ocasido do primeiro curso
de Semiologia e Propriedade Intelectual conduzido naquela institui¢éo.

O tema do uso como marca, objeto de recente construcdo doutrindria e
jurisprudencial no direito europeu é o contetido do estudo seguinte. S6 é per-
tinente ao sistema da Propriedade Intelectual, seja como uso efetivo, seja
como uso infringente por terceiros, o uso de um signo como marca. Apesar de
tal nogdo ja constar de andlise anterior de José Roberto d’ Affonseca Gusmao,
em seu “L’Acquisition du Droit sur la Marque au Brésil”, Paris:, éd. Litec,
1990, pp. 139-165, entendemos que a andlise mais detalhada aqui oferecida
introduz elementos um tanto inovadores no direito patrio.

A questdo dos patronimicos em face das marcas, ao contrario, é coisa
muito corriqueira e rebatida em nossa doutrina. A revisio das nogdes
empreendida no texto apenas confirma a tendéncia predominante.
Igualmente ndo inovam os estudos subsequentes sobre trade dress — em co-
autoria com Patricia Porto — e sobre certas relagdes entre o direito autoral e o
sistema de marcas.

De outro lado, muitos dos pardmetros revistos no estudo sobre concor-
réncia, indicado acima, recebem uma perspectiva contrastante — talvez sur-
preendente — no texto sobre o chamado Efeito Veblen, ou seja, o espago eco-
nomico dos bens de consumo conspicuo. Thorston Veblen ja tinha sido obje-
to de estudo nosso anterior, em que indicdvamos certas peculiaridades do sis-
tema de marcas, quando os signos distintivos instrumentalizam o inefavel pra-
zer do desperdicio aparatoso. Mais uma vez jogando com os elementos da
semiologia e da concorréncia, indicamos alguns dos critérios que regem o
espacgo concorrencial onde se insere esse tipo de atuagio econdmica.

O apostilamento é uma institui¢éo juridica selvagem no direito brasilei-
ro. Necessaria, largamente praticada, ndo tem o regramento adequado a um
sistema juridico onde se preza o devido processo legal. O estudo subsequente
se dedica a esse fendmeno, também escassamente descrito na doutrina. O seu
uso e, especialmente, o abuso por parte do Instituto Nacional da Propriedade
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Industrial tém comprometido seriamente a higidez de grande ntimero de
registros, no que entedemos haver erosao ilicita de interesses juridicos.

Protegao das tecnologias

Os trabalhos a seguir cuidam da protecdo de tecnologias. A analise do
abandono de pretensdes de patentes as vésperas da entrada em vigor do
CP1/96, objeto de parecer nosso, veio a ter recepgio favoravel em alguns acér-
daos da Secgdo Especializada em Propriedade Intelectual do 2¢ TRF. O elemen-
to de interesse desse texto é a aplicagdo do principio da lex mercatoria a
Propriedade Intelectual.

A andlise do requisito da atividade inventiva, tanto do ponto de vista
constitucional como legal e funcional, constitui um dos textos mais importan-
tes deste livro. O que postula é que a a objetividade e sindicabilidade desse
requisito constitui uma exigéncia central do sistema de patentes. Enquanto a
atividade inventiva vem sendo a questdo mais recorrente da protegdo das
tenologias nos paises centrais, o tema é quase desconhecido na jurisprudéncia
brasileira.

Topografias de computadores e software

A protegdo das topografias de semicondutores, objeto de um tratado
geral especifico e exigéncia de TRIPs, foi introduzida no Brasil através de
norma de 2007. O estudo seguinte transcreve a longa analise publicada pela
Revista do Tribunais de fevereiro de 2008 e que, em alguma proporgio, sub-
sidiou os estudos do INPI para regulamentagio do instituto.

A protecéo, por via de patentes, dos programas de computador é um dos
temas de maior carga emocional do momento. Este autor envolveu-se desde
cedo com o tema da protegdo do software, nao sé pelo curso especifico que fez
durante seu segundo mestrado, na Columbia Law School, em 1982, com o pri-
meiro académico a tratar da questdo, o Prof. Wechsler —, mas pela participa-
¢do, nos anos 80, na série de iniciativas da Unido para promover um estatuto
juridico que atendesse o interesse brasileiro.

Hoje ainda, apesar da mudanca legislativa e convencional ocorrida, man-
tém sua convicgdo de que o direito autoral é um instrumento essencialmente
inadequado para tal protecdo, tanto da perspectiva técnica como da politica
publica. Assim o dissemos, no Prefacio a obra de Manoel J. Pereira dos Santos,
“A Protegdo Autoral de Programas de Computador”, Lumen Juris, 2008:
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Nunca fiz segredo de minha convicgdo pessoal nesse sentido: software
ndo é nem sera jamais objeto proprio para a protecdo autoral. O livro — e
em particular suas conclusdes — testemunha o dilema continuo entre a
conveniéncia e oportunidade de se conseguir logo uma protegio para o
novo objeto intelectual, nos anos 70, e a cabal inadequabilidade do siste-
ma escolhido.

Nos vinte e quatro anos que distam da lei americana de 1980, que primei-
ro fez a escolha pelo direito autoral, viu-se ocorrer a dificil e, algumas
vezes cOmica, tentativa de fazer preponderar a conveniéncia sobre a fun-
cionalidade. Como um irméo mais novo, e maior, que herdasse as roupas
do mais velho, por economia, for¢cando as cavas e rasgando os tecidos, e
muitas vezes tendo de jogar futebol com roupa de cerimdnia.

Mas tudo se ajeita. Em cada pafs, o “direito autoral”, posto entre aspas,
perde caracteristicas essenciais — como o escopo dos direitos morais — e,
guardando o nome, se transforma num outro animal.

A mesma questdo foi igualmente objeto de outro preficio, agora do inte-
ressante texto de Marcos Wachowicz, “Propriedade Intelectual do Software e
Revolugdo da Tecnologia da Informacdo”, Curitiba: Editora Jurud, 2004:

A solugéo para esse impasse — a colisdo entre a facilidade de cépia do soft-
ware e a negativa de protecdo de substdncia — estaria na patente. Mais
uma camada de protegdo. Mas os requisitos classicos da patente, inclusi-
ve os da concretude da solugdo técnica patenteada nio se adéquam a
natureza do software; ora, mudem todos eles. E vem a prdtica america-
na, na qual se passou a exigéncia de que a solugdo técnica implicasse a
mudanca de elementos fisicos para outra, sutilmente diversa, onde se
protegesse “any transformation of data that produces a useful, concrete,
and tangible result” (o caso State Street, mencionado por Marcos
Wachowicz neste livro). A transformacdo ndo seria mais na natureza
fisica... mas na informacdo.

Tanta mudanga, tanta transformagdo na Propriedade Intelectual, para
resultados, enfim, tdo discutiveis. O software merece tudo isso, pela con-
tribuicdo que oferece a sociedade?

Desde a critica hegeliana, pode-se distinguir na contribui¢do de um novo
objeto introduzido na esfera humana entre o aumento de conhecimento
e o aumento de utilidade. O compromisso filoséfico da propriedade inte-
lectual é garantir que o estimulo ao conhecimento fosse compativel com
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o aumento da utilidade, negando o que Hegel possivelmente classificaria
como alienagdo. Negando o prémio da utilidade cega, sem conhecimento.
Assim, no campo das patentes, se exige a publicagdo como pressuposto do
privilégio; assim, no direito autoral, se institui o privilégio para garantir
a publicidade dos inéditos. Quando se alvitrou o uso de certos mecanis-
mos do direito autoral para a protecdo do software, minha reagdo foi de
abandono desse pressuposto da propriedade intelectual. Sem o aumento
do conhecimento, prote¢do a simples utilidade, estamos em alguma coisa
que ndo mereceria o adjetivo “intelectual”.

Suscitei esse problema num estudo da Universidade de Campinas, em
1990:

No caso das tecnologias autoduplicdveis, no entanto, a simples descri-
¢do da solugido técnica nem sempre é suficiente. O relatério pode ser
indtil para demarcar o direito, afetar o estado da arte ou propiciar o
acesso ao conhecimento.! Nestes casos, hd, freqiientemente, a alterna-
tiva do depésito do proprio objeto protegido numa instituicdo adequa-
da — que terd provavelmente os mecanismos necessirios de prote¢do
bioldgica.

As caracteristicas deste tipo de tecnologia fazem com que o acesso as ino-
vagOes possa estar segregado do conhecimento da tecnologia. Como se
disse, a mutagdo na capacidade técnica da industria ndo corresponde
necessariamente a uma mudancga no estado da arte. O acesso a tecnolo-
gia implica repetibilidade da solucdo técnica, mas ndo da capacidade
intelectual de reproducédo dos passos de tal solucdo.

Também no caso do software, que ndo tem (ao menos por enquanto)
carater de produto biotecnoldgico, geralmente hd possibilidade de auto-
duplicagdo, pois o acesso a uma cdpia do programa permite, a falta de

[Nota do original] “In biotechnological inventions sometimes a product can be copied (or repe-
ted, to employ the more adequate term) without any intellectual aprehension of how the result
was attained; the state of the industry may be expanded therewith without affecting the state
of art. Before the new developments of biology, the essentially biological processes could never
be described in the required detail to allow for the creation of a model of the process at stake;
the state of art remained untouched by the novel process and in many cases not even the repe-
tition of the same effect was achieved with manageable certainty. Except for the very few cases
where a full and complete report may be written, those biological processes stay immune from
patenting under the regular patent system. Similar reasons would prevent the patenting of bio-
logical products as for example, microorganisms. Under the law of a growing number of coun-
tries it became acceptable that the deposit of the microorganisms in an institution can be effec-
ted in lieu of a description of a living matter, which in the circunstances would be no more
than sheer poetry. Repetibility alone seemed enough in those frontiers of technical knowled-
ge” (Barbosa, 1987).
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protegdo artificial, a repeticdo ilimitada do mesmo.2 Mas, ao contrério do
que freqlientemente ocorre na drea biotecnoldgica, o software é quase
sempre suscetivel de descrigdo verbal.

As novas leis de protecido de programas de computador (ainda que néo as
leis de patentes aplicdveis a tais programas) tém, no entanto, deixado de
exigir a exposi¢do verbal da tecnologia ou a transcri¢do em linguagem
natural das instrugdes, limitando muitas vezes tal requisito ao montante
do programa necessdrio para identifica-lo em sua individualidade no
caso de contrafacdo (Barbosa, 1988b).

As legislagbes mais recentes tém concedido, assim, protecio a tecnolo-
gias opacas, cuja consagragio juridica ndo resulta em acréscimo efetivo
ao conhecimento técnico. Isto ndo é decorréncia necessaria das novas
tecnologias (como indica o caso do software), mas escolha politica cons-
ciente. Talvez a mais importante das decisdes da politica industrial e tec-
nolégica, no momento, seja a do nivel minimo de acesso a tecnologia que
justifica protecdo. Pergunta-se se acesso aos resultados da tecnologia é
suficiente ou se exigiria o conhecimento.

O estudo seguinte enfrenta exatamente essa questdo, entendendo que —
no direito vigente — ja existe protecdo para tecnologias relativas aos programas
de computador, nas (possivelmente raras) hipdteses em que tais invencoes
satisfacam plenamente os requisitos gerais de patenteabilidade.

A ideologia de rejeigdo as patentes de software, por mais inspirada e coe-
rente que seja ndo nos pode impedir de constatar a existéncia de protecio de
jure condito. Na verdade, preferiria que s6 se outorgasse prote¢do ao software
contra sua copia literal, como ocorre no caso das topografias de computador,
e através da aplicacgdo rigorosa e indiferenciada dos principios da lei de paten-
tes. A andlise enfraquecida e (do ponto da politica publica da concorréncia)
suicidal das patentes relativas a programa de computadores ora praticada nos
Estados Unidos merece incontida rejeicdo, mas abusum non tollet usum.

Tal texto enfrenta igualmente o requisito de invento industrial, constan-
te do art. 10 do CPI/96, mas tendo derivacdo direta do texto constitucional,
como o unico relevante a andlise da patenteabilidade do software. Fundando-
se tanto no direito comparado quanto na estrutura legal brasileira, indica a
importdncia da analise de tal dispostivo no direito em vigor.

2 [Notado original] “For computer programs are, like plant varieties, copy-prone products. Except for
complex and mostly ineffectual protective schemes, programs are liable to be copied easily (in fact
they are conceptually destined to be copied — though not for commercialization)” (Barbosa, 1987).
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Mais patentes

O texto seguinte trata de um problema relativamente pouco percorrido:
o da limitagdo aos direitos de patente constituido em favor dos preparados far-
macéuticos realizados por farmdcias oficinais. Simultaneamente, a andlise pre-
tende revelar o estatuto constitucional e os condicionantes funcionais das
limitagGes em propriedade iuntelecual.

Assim como a atividade inventiva e a exigéncia de que haja invento, a
novidade é um dos elementos centrais do sistema de patentes. Uma série de
textos se dedica a iluminar a questdo a partir de vérias perspectivas. O perio-
do de graca e seus abusos é o motivo do primeiro desses estudos. Outro estu-
do, dedicado a apuracgio de novidade em face dos modelos de utilidade, ilumi-
na um dos elementos menos enfatizados do exame de novidade: a regra da
anterioridade em um sé documento, e vergasta mais uma vez o problema cen-
tral do exercicio dos direitos de patentes no Judicidrio brasileiro: a caréncia de
peritos habilitados em Propriedade Industrial.

Também em torno do principio da novidade e de suas excegdes, o traba-
lho em co-autoria com meu filho Pedro Marcos Nunes Barbosa — “Algumas
Notas a Intercessdo do SPC e da Patente Pipeline” — cuida de uma das exce-
¢Oes legais da lei ordinaria a novidade, sob influxo de uma instituicdo estra-
geira desconhecida — o certificado especial de protecdo. Publicado na Revista
da ABPI em 2008, é o primeiro dos estudos sobre o instituto que relativiza sua
aplicacdo em face do sistema brasileiro.

Direito Societédrio e Propriedade Intelectual

O trabalho em co-autoria com minha filha — “Da Conferéncia de Bens
Intangiveis ao Capital das Sociedades Anénimas a Luz da Lei 11.638/07” — é
uma atualizacdo de idéntico texto publicado originalmente em 1980 e republi-
cado em 2002, incluido no nosso “Usucapido de Patentes”, de 2006, aqui mais
uma vez atualizado em face da mudanca legislativa intercorrente. A republi-

cacdo se justifica pela raridade do tratamento do tema na doutrina brasileira.
Direito da Inovacao

Os dois textos seguintes, “Direito ao Desenvolvimento, Inovagdo e a
Apropriagio das Tecnologias” e “Lei de Inovagdo. Taxa e Despesa
Administrativa e Operacional”, tratam da nova questdo do direito da inova-
¢do, objeto de um livro de nossa co-autoria (com meus colegas de escritério,



