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Entrevista: Rafael Atab, especialista em Propriedade | ntelectual

A legislacéo brasileira de Propriedade I ntelectual, concebida nos anos 1990, precisa ser atualizada para
contemnlar 0s avancos tecnol daicos e culturais das Ultimas décadas. Existe no pais um arcabougo
1ento, mas ainda sao necessarios gjustes.

Essa é avisao de Rafael Atab, socio do escritdrio Dannemann

Siemsen, referéncia em Propriedade Intelectual no Brasil. Atuante na &rea ha mais de 20 anos, o
advogado também tem forte presenca em associagcdes do ramo e leciona na pés-graduacdo da Pontificia
Universidade Catdlica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Segundo ele, a queda no nimero de pedidos de registro de patente nos Ultimos anos esta relacionada a
uma descrenca no sistema. Os inventores deixam de buscar protecdo diante dainseguranca juridica
causada pel o sentimento de demora nas analises do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Embora trace esse panorama sobre patentes — que consistem na protecdo de invengdes —,

Atab trabal ha na banca principal mente com marcas (el ementos que identificam um produto, servico ou
negaocio) e direitos autorais (prerrogativas dos criadores de obras intelectuais) nas éreas judicial,
administrativa e consultiva.

O advogado ressalta que, no caso da protegdo das marcas, o INPI vem tomando medidas para diminuir
sua demora e as analises ja estdo em patamares saudaveis. O desafio é obter os mesmos resultados com
relacdo as patentes, para recuperar a crenca na efetividade do sistema.

Em entrevista arevista eletronica Consultor Juridico, Atab falou sobre os limites territoriais da
protecdo de marcas e patentes, as funcdes de um agente de Propriedade Intelectual e os prejuizos
causados pela pirataria no pais.
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Leiaa seguir aentrevista:

ConJur — A validade das regras de Propriedade Intelectual varia conforme o pais?

Rafael Atab — De um lado, a protecéo da Propriedade Intelectual é territorial. Quando se obtém um
direito sobre uma marca ou uma patente, o direito € véido naguele territdrio especifico. E o Estado
guem garante a protecéo. Esta sendo implementada na Uni&o Europeia a patente unitaria, que

tera validade regional, nos paises que aderiram a sua convencao.

Mas o mercado € global, com uma circulacdo de bens e servicos muito grande. Um dos grandes desafios
das empresas transnacionais — sejam elas pequenas, médias ou grandes — € buscar protecdo em
diversos territorios, ou pelo menos nos territorios-chave, onde sua patente pode ser mais bem explorada.

Existe o método tradicional, baseado na Convencéo de Paris de 1883, pelo qual se depositaamarcaou o
pedido de patente em outro pais dentro de um prazo especifico e a data de depdsito nesse pais retroage a
data de depdsito no Brasil.

Em 2019, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madri (de 1989), que possibilita, a partir de um registro ou
pedido depositado no pais, uma solicitagéo Unica, via Organizacdo Mundia da Propriedade Intelectual
(OMPY), da extensdo do direito para outros territorios signatarios. O método difere do tradicional, pelo
gual é preciso depositar separadamente em cada pais. Em ambos os casos, cada pais faz sua andlise
individual.

ConJur — O gue faz um agente de Propriedade Intelectual ?

Rafael Atab — Ele atua perante o escritério de Propriedade Intelectual do pais— no caso do Brasil, o
INPI — e orienta seu cliente em relacéo a obtencdo da protecdo relacionada ao direito de Propriedade
Intelectual .

O agente conversa com o cliente, avalia o plano de negécios, identifica as classes econdmicas nas quais
a patente pode se enquadrar, elabora estratégias de protecdo, redige o pedido de patente, acompanha o
processo, pondera a melhor forma de internacionalizar a protecéo etc.

E um profissional em principio multidisciplinar, que pode ter diversas formagdes. Os profissionais
normal mente tém uma formagéo relacionada a Engenharia, Farmacia ou Quimica, mas também
formacéo juridica.

ConJur — O Brasil temregistrado queda significativa no nimero de patentes nos Ultimos anos, ao
contrario da tendéncia mundial de crescimento. Em 2013, foram feitos 34 mil pedidos de registro no
INPI; em 2021, foram 26,9 mil. Qual a explicacdo para essa conjuntura?

Rafael Atab — Uma possibilidade é a diminui¢&o do investimento interno — em inovacdo — e externo
— no aumento de producéo e nainternalizacdo de empresas estrangeiras.
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Também h& uma descrenca no préprio sistema. Ainda existe o sentimento de que o INPI demora muito e
de que a patente obtida ndo gera efeitos praticos no Judiciério. A inseguranca juridica desencoraja 0s
inventores a usar o sistema.

E necessario evitar esse ciclo vicioso e lutar para se obter umamelhor satisfagso e compreenszo do
sistema e suas melhoras. Hoje em dia, diversos estados contam com tribunais, turmas e juizos
especializados, que até sdo bastante céleres.

Por outro lado, hd um incremento muito grande dos depésitos de marcas, que, em 2022, chegaram a 400
mil pedidos de registros — um dado que, mesmo em ambito internacional, € extremamente positivo.

Mais de 85% dos depositantes de marcas sdo nacionais. Nota-se que havia uma demanda reprimida no
pais, que se deu conta da importancia de ter sua marca registrada. Espera-se que, em um segundo
momento, surjatambém essa consciéncia no caso das patentes.

Entre meados dos anos 2000 e o inicio dos anos 2010, o prazo de andlise de marcas chegava a quatro ou
cinco anos. Hoje, estd em 12 meses. E um prazo saudavel, dentro do que se espera em ambito
internacional. Transpondo-se isso, eventualmente, para a area de patentes, deve haver um impacto
favoravel e umamaior crenca na efetividade do sistema e no beneficio de se obter uma protecéo
patentaria para suas inovagoes.

ConJur — O Tribunal de Contas da Unido ja calculou que a demora para analise e concessdo das
patentes (o chamado backlog) causou ao pais um prejuizo superior a R$ 1 bilh&o entre 2011 e 2021. A
estimativa € de que o0 governo gaste mais R$ 3,8 bilhdes até 2029 caso o problema nédo sgja

resolvido. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal derrubou a extensio automatica do prazo de
patentes em casos de demora excessiva no tramite de aprovacao. Qual foi a importancia dessa decisao e
gual o seu impacto sobre o problema da morosidade do INPI?

Rafael Atab — O Supremo reconheceu que a celeridade do INPI € fundamental e que era necessario o
incremento da eficiéncia por meio de recursos humanos e monetarios. Quanto mais rgpido for o INPI,
haverd menos discussdes rel acionadas a necessidade de se recompor por culpa da administracéo publica.

Tudo isso cai ho conceito de segurancajuridica. A demora prejudicatodos os envolvidos: ndo so
o titular, que ndo pode exercer o direito em sua plenitude, mas também os concorrentes, que
eventualmente poderiam utilizar ainvencdo umavez que ela caisse em dominio publico.

Os esforgos que o INPI vem fazendo para enderecar o backlog sGo um incentivo ao proprio uso do
sistema. A autarquia vem buscando solucfes paratorna-lo mais &gil, ndo s6 com o aprimoramento do
exame local, mas também por meio de uma maior parceria com outros escritorios de Propriedade
Intelectual no exterior. E tudo isso em um ambiente bastante adverso, de cortes constantes no orgamento.

ConJur — A judicializagio é uma soluc&o para agilizar esses entraves administrativos? E uma
alternativa comumente usada pel os depositantes e titulares de patentes?

Rafael Atab — O Poder Judiciario deve ser o Ultimo recurso a se buscar — somente quando
houver uma desarmonia no resto do sistema e o caso precisar de um caminho diferente, que a
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administragdo publica ndo esteja of erecendo com eficacia

Ha uma série de potencialidades de aceleracdo no exame de patentes. As patentes verdes, por exemplo,
entram em uma fila preferencial. Existem também os acordos bilaterais de patent prosecution highway
(PPH), em gue se promove uma via expressa para o processamento de pedidos de patente originados de
um escritério especifico de outro pais — um pedido ja examinado na Franca pode ter um curso mais
rapido no Brasil, por exemplo. Outra hipotese muito usada € a aceleracdo do exame quando hainfragdo
efetiva ou potencial da patente — uma parte notifica a outra e, paraingressar com a agao, a patente
precisa estar decidida

ConJur — O arcabouco legidlativo da Propriedade Intelectual no Brasil data da década de 1990.
Desde entéo, a economia mundial passou por grandes transformagdes, avancos cientificos e
digitalizacéo. A legislacao precisa de atualizacfes para acompanhar e regular essas novas relactes?
Rafael Atab — Sim. Estdo muito em discussao, por exemplo, asinvencgoes e obras feitas a partir do uso
deinteligéncia artificial; a responsabilidade dos marketplaces por infracdo a Propriedade Intelectua; a
integracéo entre as legislacdes de Propriedade Intelectual, do consumidor e de protecéo de dados; o
aproveitamento de produtos naturais e o compartilhamento de beneficios historicamente usados por
povos tradicionais; reivindicacdes de invencdes com partes feitas em territorios diferentes;, marcas
sonoras, samples de musicas etc.

A vidadigital passou aimpor uma série de desafios aos titulares e a sociedade. N&o estamos t&o
preparados para tudo isso. Quando nossa legislacdo foi feita, ainternet comercial ainda engatinhava. Ela
Nn&o previu esses desenvol vimentos tecnol 0gicos e da nossa cultura.

Por outro lado, anossalei prevé hoje uma estrutura minima para um desenvol vimento maior
da Propriedade Intelectual, embora os gjustes sejam sempre necessarios.

ConJur — As empresas tém entrado cada vez mais no metaverso. As marcas, principal mente de roupas,
ja langam seus produtos na forma de NFTs, skins e outros itens virtuais em jogos e mundos
cibernéticos. Como é possivel proteger a Propriedade Intel ectual em ambientes virtuais? Os conceitos e
a legislacéo voltados a esse ramo do Direito se aplicam ao metaverso?

Rafael Atab — A lei sempre se aplica de alguma forma, adaptando-se. O Direito sempre achaum
caminho, pois espel ha necessariamente 0 mundo dos fatos. Na minha opini&o, € possivel transpor as
regras de marca para o mundo virtual com as ferramentas de hoje.

O segundo passo € identificar qual alegislacdo de regéncia a ser seguida quando as empresas tém sede
em outros paises e oferecem o0 metaverso para 0 Brasil. 1sso ainda esta em construcao.

ConJur — Recentemente, uma artista brasileira acusou a serie 1899, da Netflix, de plagiar uma obra
em quadrinhos de sua autoria. Ela listou diversas semelhancas entre as ilustragdes e cenas do seriado.
Situagdes como essa, em que as obras possuem formatos diferentes, podem configurar plagio? E
possivel garantir os direitos autorais nesses casos?

Rafael Atab — Conforme nossa legislacdo, ndo se pode transformar ou adaptar uma obra preexistente
sem autorizagdo do autor. Se, em uma hipoétese abstrata, a série fosse uma adaptacdo de uma historiaem
quadrinhos e ndo houvesse autorizacdo do autor, poderia haver um plégio. Em tese, se ha atransposicéo
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de um tipo de obra para outro, pode haver, sim, ainfragéo.

Mas, no direito autoral, pode haver, em tese, duas criagdes muito parecidas, porque provavelmente
tiveram acesso as mesmas inspiracdes e atoda a criagdo artistica que precedeu aambas. N&o € o que
normal mente acontece, mas € possivel identificar e comprovar as inspiracdes da obra e até experiéncias
pessoais do autor.

Diferentemente do direito de patentes e marcas, o direito autoral depende da originalidade. Tanto € que
existem filmes com nomes e historias parecidos. A histéria da princesa que conhece o principe e no final
todos ficam felizes ndo € nova, porque vem da humanidade, das contagoes.

ConJur — O Brasil perdeu, em 2020, cerca de R$ 287 bilhdes para a pirataria, segundo um
levantamento do Férum Nacional Contra a Pirataria e llegalidade (FNCP). O valor representa a soma
das perdasregistradas por 15 setoresindustriais com a estimativa dos impostos que deixaram de ser
arrecadados. Existe alguma forma de melhorar esse cenario da pirataria ou ao menosdriblar os
prejuizos?

Rafael Atab — Ostitulares de direito de marca tém trabal hos bastante significativos no combate a
pirataria, que congregam algumas frentes. Ha a frente policial, mas também ha a possibilidade, prevista
em acordos internacionais, de parar produtos piratas nas proprias afandegas. Ha, aém de tudo, o
trabalho de inteligéncia estratégica, que é fundamental paratentar detectar a origem da pirataria. Tudo
iSSO representa o enfrentamento juridico e prético.

Por outro lado, é preciso também um enfrentamento cultural. E preciso saber que os produtos piratas
podem causar danos. A pirataria na area farmacéutica pode af etar a salide. Brinquedos ndo homol ogados
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) podem ser prejudiciais para
criancas. Ao baixar um filme ou uma musica, prejudica-se a sociedade como um todo, pois, dém deir
contra o Direito, deixa-se de incentivar a criacdo, os artistas, 0s empregos que estdo por trése o

recol himento de tributos.

A pirataria € uma ponta de um problema muito maior: o crime organizado. Ela alimenta a corrupgao.
N&o h&d como garantir que o produto pirata ndo usou trabalho infantil ou escravo, ou gue ndo impactou o
meio ambiente.

Hoje existe uma gama de instrumentos para se ter acesso a um produto, até por valores muito mais
acessiveis — como os streamings. A criacéo de aternativas também é uma forma de combate a pirataria.
Hé uma questdo cultural muito grande sobre ter acesso "de graga’, mas nada € de graca, a pirataria
sempre prejudica alguém.
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