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Novo procedimento protege uso de expressdes em propagandas

Nos Ultimos meses, ganhou destague ainiciativa da Associacdo Brasileira de Propaganda— ABP, ao
desenvolver, através de sua Entidade Depositaria da Criagéo de Propaganda, um procedimento de
depdsito para o registro, informal, de expressdes de propaganda que possibilite uma protecéo mais
segura e palpavel paraestes sinais distintivos no Brasil.

Os sinais e expressdes de propaganda apresentam caracteristicas proprias e muito peculiares, de modo
gue até hoje muito se discute sobre a necessidade de se existir, ou ndo, algum tipo de protecdo especial
para os mesmos. Ao contrério das marcas, cujafuncéo classica é de distinguir produtos e servicos, a
expressao de propaganda, ou slogan, se propde a estimular e incentivar o puablico ao consumo de
determinados produto ou servico. E ao lutar pela criacdo de uma modalidade de registro informal para
tais slogans, o objetivo dos publicitérios foi, com certeza, 0 mais nobre possivel : Garantir que sgja
respeitada a originalidade de jargdes tdo famosos e atuais como “ Experimenta, Experimenta,
Experimenta” (Cervegla Nova Schin) a” Amo muito tudo isso” (McDonalds).

Porem, para examinarmos esta nova modalidade de registro extra-oficial, cuja abrangéncia ndo se limita
as expressoes de propaganda mas inclui, até mesmo, o registro de “conceitos’ ou “idéias’ publicitarias,
entendemos necessario demonstrar as opgdes que alegislacdo atual disponibiliza para proteger tais
criacOes, abordar as suas vantagens e desvantagens e, enfim, discorrer sobre a efetiva validade de
registros de sinais de propaganda concedidos através da ABP.

A protecdo, ontem e hoje.

A Lei 5.772/71 o antigo “ Codigo da Propriedade Industrial”, ndo apenas definia o conceito de “sinal e
expressao de propaganda’, mas também era uma das unicas do mundo gue previa uma protecdo para os
mesmos através de registro especifico, nos artigos 2,¢, 73 e no Capitulo I, Secéo | do referido, e
revogado, diplomalegal:

Art. 2.° A protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial se efetua mediante:

a) concessao de privilégios. de invencdo; de modelo de utilidade; de modelo industrial; e de desenho
industrial;

b) concessdo de registros. de marca de indUstria e de comércio ou de servico; e de expressdo ou sinal de
propaganda;

C) repressao afalsas indicacdes de procedéncia;
d) repressdo a concorréncia desleal.

Art. 73 “Entende-se por expressdo ou sinal de propaganda toda legenda, anincio, reclame, frase, palavra,
combinacdo de palavras, desenhos, gravuras, originais e caracteristicos que se destinem a emprego como
meio de recomendar quaisquer atividades licitas, realcar qualidades de produtos, mercadorias ou
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Servicos, ou a atrair a atencdo dos consumidores ou usuarios.”

A Lei 9.279/96, a atual “Lei de Propriedade Industrial”, eliminou de seu bojo as referéncias existentes a
protecdo das expressdes e sinais de propaganda atraveés do art. 233. Porém, lembre-se que, em nenhum
momento, o legislador extinguiu a sua tutela do ordenamento juridico patrio. A diferencaentre alei
anterior e aatual €, simplesmente, aforma como a protecdo das expressdes de propaganda esta
assegurada, poisaLei 9.279 ndo apenas indica que uma marca pode ser usada também em propaganda
(art. 131) mas também proibe o registro de signos que sejam apenas utilizaveis como propaganda (art.
124, V1) e, principalmente, deixa claro que o uso ndo autorizado de expressdo de propaganda de terceiro
€ crime de concorrénciadeslea (art. 194 e 195, incisos 1V e VII).

Neste interim, surgiram varias dificuldades de interpretacéo quanto a correta diferenciacéo entre marcas
e expressoes de propaganda, em especial para fins de obtencéo do registro marcério. Alguns sinais de
propaganda foram, e tem sido, registrados como marca, ao mesmo tempo que alguns pedidos de registro
de marcas foram indeferidos pelo INPI por serem considerados “ apenas’ expressdes de propaganda,
sem qualquer condéo de identificar produtos ou servigos. Isto porqué, nafalta de um registro especifico
e em vista da proibicdo destacadano 124, V11 daLei 9.279, as expressdes de propaganda passaram a ser
vistas pelalegislacdo patria como obras intelectuais publicitarias que sdo, 0 que, consequentemente,
transferiu sua protecdo para a guarita do Direito Autoral.

Note-se que a protecéo como matéria autoral traz algumas vantagens para os criadores destes sinais pois,
além de seu direito nascer a partir da criacdo da obra, 0 mesmo independe de registro e abrange todo e
qualquer tipo de utilizagdo, ndo sendo limitado a produtos ou servicos especificos (tal como ocorre com
as marcas).

No entanto, amudancatrazida pelaLe 9.279 pode ter sido benéfica para os criadores e publicitarios,
mas deixou empresas publicitarias e titulares de direitos patrimoniai s sobre as expressdes de propaganda
em situacdo muito desconfortavel. Os direitos proprietérios das pecas de propaganda sdo, muitas vezes,
definidos nos proprios contratos entre empresas publicitérias e seus clientes, enquanto arelacdo juridica
entre as agéncias e os autores pessoas fisicas, criadores para efeitos da legislacdo autoral, ficamuitas
vezes sujeita atermos de cessdo de direitos que, quando mal elaborados, que podem levar a enormes e
caras discussdes judiciais sobre a interpretacdo e amplitude dos direitos cedidos(1).

E senostemposdalel 5.772 o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) tinha enorme
dificuldade para aferir a originalidade e anterioridade de expressdes registraveis, nos dias de hoje o
estorvo mudou de maos, e restaram as proprias agéncias publicitarias poucas opcdes para comprovar
anterioridade e originalidade de modo expresso a ndo ser criando alguma modalidade de protecéo, ainda
gue informal, para estes sinais distintivos, afim de tentar escapar das desvantagens trazidas pela
protecdo autoral.

Riscos de uma protecao apenas autor al para as expressoes de propaganda

S0 justamente as caracteristicas mais inovadoras e marcantes da legislacéo autoral brasileira que torna
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menos atraente a protecdo das expressoes de propaganda atraveés deste instituto, gerando dificuldades
gue também sdo sentidas quando tratamos da protecdo das criagdes publicitarias de modo geral. Como o
registro autoral € meramente declaratorio, e facultativo para o autor, dividas sobre atitularidade de
certas criagdes geram uma desnecessaria inseguranca juridica, que se agrava ao lembrarmos que o autor
— pessoa fisica— pode pleitear em juizo seus direitos autorais de natureza moral, inclusive os de retirar
uma obra de circulacéo e pedir vultuosas indenizagdes. E como a merareproducéo ndo-autorizada da
obra protegida j& caracteriza o ato ilicito, independentemente de quai squer outros elementos, este risco
torna-se uma contingéncia a ser sempre avaliada quando uma empresa contrata a el aboracdo de criagtes
publicitérias através de acordos sujeitos a legislacdo autoral brasileira.

No momento em que aLei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) limitou de sobremodo o direito autoral da
pessoa juridica, a Unica garantia de titularidade que muitas vezes resta as empresas que adquirem uma
peca publicitaria e pretendem resguardar seu direito de uso sobre as mesmas, inclusive contra possiveis
divergéncias com seus proprios autores, é registra-las como obraintelectual na Biblioteca Nacional e/ou
em cartorios (neste caso, juntamente com o contrato de cessao dos direitos autorais patrimoniais
referentes as mesmas).

Ademais, mesmo que uma empresaregistre o sinal de propaganda em cartorio, e obtenha todas as
autorizacOes necessarias para seu uso atraves dos autores da obra publicitédria em questéo, tais
procedimentos sequer conseguem evitar possivel's dificuldades para comprovar a anterioridade de uso de
uma expressao de propaganda. Muitas vezes, resta a empresa que contratou a criagcdo contar apenas com
adata de sua veiculagdo namidia, enquanto ao autor sobram elementos de prova— factiveis ou ndo —
para atacar a empresa e a agéncia publicitaria.

A Protecdo marcéria e concorrencial para as expressdes de propaganda

Tendo em vista que muitas empresas se ressentem da falta de uma modalidade de registro para as
expressoes de propaganda, algumas delas “tentam a sorte” buscando outras modalidades de protecéo
acessiveis aos slogans, se aproveitando do fato que certos bens intel ectuais podem se sujeitar a diversas
modalidades de protecdo, sem que haja diminui¢éo ou detrimento de seus direitos. Em alguns casos, €
possivel conseguir éxito registrando uma expressao de propaganda como marca, em especial aquelas que
jadincorporaram uma funcdo distintiva semelhante a que as marcas possuem, devido a0 Seu uso perante
os consumidores. Afinal, ndo ha nalegislacéo vigente qualquer restricéo para a combinacdo de letras ou
palavras que podem ser utilizadas na composi¢éo de uma marca.

Outra modalidade de protecéo existente para as expressdes de propaganda, ainda que indireta, € ada
repressao a concorréncia desleal, previstano art. 195 da Lei 9.279. No contexto da concorréncia desleal,
aprotecdo dos sinais e expressoes de propaganda ndo foi sequer abalada pela mudanca dalegisacdo e a
retirada do registro especifico de seu bojo. Porém, a adogcéo desta modalidade de protecdo nem sempre €
amais Util para as empresas, pois pressupde a existéncia de uma relacéo de concorréncia entre 0 usuario
anterior e 0 posterior da expressao de propaganda, e que 0s atos concorrenciais envolvendo referido
slogan comprovadamente possam causar erro, divida ou confusdo perante os consumidores.

Na atual legislacdo, estas modalidades de protecéo estdo disponiveis para todos os titulares de
expressdes de propaganda e continuam aplicaveis, podendo ser utilizadas concomitantemente com a
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protecdo autoral ja existente para que, atitulo exclusivo ou ndo-exclusivo e apesar das dificuldades ja
citadas, tais direitos sobre 0s slogans possam ser tutelados no contexto da Concorréncia Desleal ou do
Direito Autoral.

O registroda ABP

Como abordamos acima, 0s sinais de propaganda e as criacdes publicitarias em geral ja séo protegidas
através de direitos autorais e, em casos especificos, podem receber também protecdo através do direito
marcéario e dos principios concorrenciais. Porém, nafalta de uma protecdo mais “amigavel” no
ordenamento juridico brasileiro, notadamente nas leis que tutelam os direitos autorais, o registro da
Associacdo Brasileira de Publicidade (ABP) surgiu para proteger a autoria ndo apenas aos sinais de
propaganda, mas também “conceitos’, “idéias’ e campanhas publicitérias, no intuito de proteger os
investimentos feitos pela agéncia depositante no desenvolvimento das mesmas, e considerando a
inexisténcia de depdsito publico especifico para fins de protecdo da obra publicitéria e uma necessidade
de valorizagéo e seguranca da producéo intelectual das agéncias de publicidade e dos profissionais de
area.

Em poucas linhas, o registro na ABP funciona a partir de um requerimento da agéncia de propaganda
cadastrada na ABP para a Entidade Depositaria da Criacéo de Propaganda, com cOpias damesmae
termo de cessdo de direitos patrimoniais pel os autores da obra ou outra prova de titul aridade de seus
direitos. O deposito é feito vialnternet(2) e o material criado pelaagéncia é sigiloso. O registro €
declaratdrio, sem a expedicéo de certificados ou qualquer avaliagdo do material depositado, e € valido
por 2 periodos de 6 meses, cabendo renovacéo. Apds um ano, a agéncia devera solicitar um novo
depdsito para garantir a protecdo. Caso uma agéncia de publicidade descubra que outra utilizou
elementos criativos de campanha ja depositada, a mesma deve acionar a Entidade Depositaria, que
enviara o materia depositado ao CONAR,(3) ou para o Judiciario, para os devidos procedimentos no
ambito daqueles féruns, aos quais caberd o processo e o julgamento da questdo. Estes materiais poderéo
ser solicitados a ABP a qualquer tempo, por ordem judicial ou a requerimento do proprio interessado.

Ao criar um deposito informal para cadastrar as expressdes de propaganda, e também asidéias e
conceitos publicitarios, a ABP concebeu uma forma de registro paliativa que, mesmo sem validade
juridica, esta sendo referendada no meio publicitério e, mesmo que ndo tenhamos ainda noticia de
nenhuma acéo judicial onde a existéncia deste registro foi decisiva, 0 mesmo acaba “valendo como
prova’ no meio publicitério, na desconfortavel lacuna deixada pela auséncia de um registro legal.

Conclusdes

Toda forma de expressao criativa desenvolvida em agéncias de publicidade €, com certeza, objeto de
pesados investimentos de tempo e recursos da agéncia, e de seus profissionais, representando com
certeza o ativo maisimportante a ser explorado comerciamente pela mesma, que é a criatividade de seus
profissionais, e das equipes que forma para atender seus clientes.

A legislacdo de propriedade industrial ndo deveria, ao nosso ver, ter abolido de vez o registro dos sinais
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e expressoes de propaganda. Ao expurgar o registro dos mesmos, e repassar sua protecdo para a esfera
autoral, o legislador com certeza agiu com suas melhores intencdes ao colocar as expressdes de
propaganda no seu “ habitat original” , que € entre as obras publicitérias. Afinal, suafuncéo é justamente
vender. Porém, este ato criou um inesperado e delicado vacuo que deixa pouco a vontade todas as
empresas e agéncias de publicidade que buscam uma protecéo um pouco mais eficaz para seus slogans e
outros signos de publicidade.

O registro de expressdes de propaganda pela ABP é umainiciativa polémica e arrojada. Porém, é
necessario lembrar que, sem uma sistematica oficial de registro, ndo ha qualquer garantia perante os
Tribunais de que a propriedade de um slogan sera reconhecida. Tanto € assim que preferimos interpretar
o registro da ABP apenas como um eficiente método de “ cadastramento” de obras publicitarias, parafins
de afericdo de datas de apresentacéo e de possivels criadores ou detentores. Afinal, sem as formalidades
de um registro oficia e legitimo, é dificil crer que nosso Judiciério , em caso de demandajudicial,
reconheca atitularidade de quem se apresente com um registro da ABP quando confrontado com uma
outra parte que esta embasada em um registro de marca perante o INPlI ou mesmo de direito autoral
através da Fundacdo Biblioteca Nacional.

O “cadastramento” das expressdes de propaganda merece nosso aplauso, mesmo sendo paliativo e sem
efetivavalidade juridica. A atitude da ABP lembra o bom e velho Charles Bronson, que toma ajustica
em suas proprias maos em cada um dos filmes da série “ Desgjo de Matar”. Para aparelhar devidamente
este tipo de evidéncia, 0 que seria extremamente benéfico € que as agéncias de publicidade unam seus
esforcos para a criagcdo de um registro célere e formal, com emabsamento legal, ja que em casos de
violacdo de tais signos, bastaria a existéncia de um titulo com eficacia juridica para o convencimento da
titularidade de um slogan.

A proposito, merece ressalva a existéncia de um Projeto de Lei tramitando no Senado, PLS n° 48, de
2002, do Senador Carlos Bezerra, que visa alterar aLel n° 9.279, parainstituir novamente o registro de
expressao ou sinal de propaganda no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Esta pode n&o
ser amelhor opcdo, mas é algo que merece ser estudado.

Mesmo assim, ndo podemos deixar de criticar a ABP ao pretender que sua Entidade Depositaria da
Criacdo de Propaganda registrar idéia ou conceito publicitério. Visto que apropriaLel 9610, em seu
artigo 8°1 e VIII ,proibe claramente que se confira protecéo autoral as idéias, conceitos abstratos, bem
como para o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras a nosso ver, néo
podem gozar de qualquer protecdo. O que se protege &, isto sim, a expressao destas idéias por qual quer
meio ou fixac8o em qualquer suporte tangivel ou intangivel.

Em vista do exposto, o gue recomendamos € que, sempre que possivel, as empresas e agéncias de
publicidade devem analisar se € possivel tentar o registro do slogan como marca, a0 mesmo tempo em
gue analisem a possibilidade de registra-los em cartérios ou como obras intelectuais, no caso através do
Escritorio de Direitos Autorais da Fundac&o Biblioteca Nacional. Ainda que meramente declaratério e
trazendo poucas garantias, o registro da FBN sgjatalvez a opcdo mais adequada nos dias de hoje para os
sinais de propaganda, em especia nos casos em que empresa que utiliza o slogan ja vislumbra um risco
de eventuais atos de concorréncia desleal pelo uso indevido da expressao, ou quando uma agéncia que o
criou estiver participando de concorréncias, onde existe um risco de vazamento de informagdo. SO assim,
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serd possivel diminuir os riscos atodo o investimento feito no desenvolvimento de obras publicitarias
t&0 marcantes como os sinais de propaganda.

Notas derodapé

1- S3o Paulo, 7 de novembro (Portal EXAME) www.exame.com.br —* Mais um problema para o grupo
canadense Molson, dono ha um ano e meio da Cervejaria Kaiser. Além de enfrentar a concorréncia da
AmBev e da Schincariol, os canadenses tém de lidar com uma heranca indesejavel deixada pelos
antigos acionistas. um processo, iniciado ha trés anos e nunca tornado publico, por suposto uso
indevido do personagem “ Baixinho” nas campanhas publicitarias da cerveja. O cartunista e
publicitario Wilson José Peron reclama na Justica, contra a Kaiser e a agéncia DPZ, os direitos
autorais do personagem (Peron é criador do “ Bolada” , que teria sido a inspiracéao do “ Baixinho™ ). No
célculo dos advogados de Peron, a indenizacéo seria emtorno de 1 bilh&o de reais. Ha um més, uma
juiza de SAo Paulo determinou a realizacdo de pericias para apurar o faturamento da empresa e a
freqUéncia de uso do personagem desde 1989.”

2- http://www.abp.com.br/entidade/index.php
3- Conselho Nacional de Auto — regulamentacéo Publicitaria.
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