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Resumo

Este trabalho visa suscitar questées pertinentes aos
personagens enquanto criacdo intelectual, desde a sua
forma de protecéo original (ruptura com o estado da
arte) até as suas possiveis fransformacdes funcionais e
derivacées. Neste sentido, serdo analisados os caminhos
em que a transformagéo ¢ utilizada para se apropriar
de um bem infelectual j§ existente; e o equilibrio para
que seja respeitada a liberdade de expresséo e a funcéo
exercida pelo dominio publico. Por fim, este trabalho
tangencia a confroversa questéo da sobreposicdo de
direitos no que tange as personagens, posicionando-

se contra arfificios para a hipertrofia dos direitos de
propriedade infelectual.

Palavras-chave: Direitos Autorais. Transformacées
Criativas. Apropriagéo. Liberdade de Expressao.

Abstract

This work aims to explore legal uncertainty concerning
characters as intellectual creations, from their original
protected (invention towards the state of art) form to
their possible aesthetic and functional transformations
and derivative work. In this sense, this work analyzes the
ways in which transformations are used to appropriate an
intellectual asset while maintaining a balance between the
freedom of expression and the respect for the purposes
of public domain. Finally, this work also investigates the
controversial matter of overlapping intellectual property
rights concerning fiction characters, concluding against
legal creativity that might enhance Intellectual Property
Rights and reduce public domain.

Keywords: Copyright. Aesthetics Transformation.
Misappropriation. Freedom of Speech.
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1 ¢ Introducao

O antropocentrismo é vetor fundamental para o mundo do
Direito’. Assim, h& condutas violentas que séo licitas desde que
o destinatdrio dos agires for um animal ndo humano ou objeto
inanimado, mas que serdo crimes acaso o destinatério do vili-
péndio for uma pessoa.

No mundo dos direitos intelectuais, tal distincdo é igualmente
relevante. Por exemplo, se o originador de uma criacéo for
uma pessoaq, e tal obra satisfizer os elementos, requisitos e fa-
tores legais, entdo é possivel que haja tutela. De outro lado,
por maior que pareca ser o grau de disparidade entre o estado
da arte e determinada obra, se seu originador for tecnologia
de inteligéncia artificial que produziu determinado elemento
estético sem a intervencdo humana, entdo, com a obra publi-
cizada, o direito autoral brasileiro ndo a contemplard com as
benesses de exclusividade?.

O narrado antropocentrismo®, dessa forma, é marcadamente
constitutivo* da realidade dos direitos intelectuais. Logo, ao con-
trério dos demais ramos juridicos em que se observa a intensa
protecéo de sujeitos de direito (mediana abstracéo: a exemplo
de um condominio, nascituro etc.) e de nicleos de inferesse (ma-
xima abstracdo: direitos intergeracionais, direitos difusos et alii)
que ndo sejam pessoas (méxima concretude), o direito autoral &
personalista® quando se trata de centros de imputacéo. Ou seja,
se o primata conseguiu tirar uma boa foto, ou a porca alcunha-
da de Pigcasso? tem seus quadros vendidos a R$ 150.000,00,
nada disso transforma o objeto contemplado em bem protegido
pela Lei de Direitos Autorais - Lei n® 9.610/98 (“LDA”").

2 « Da pessoa a personagem

De outra monta, quando se olha o produto criativo, nem sem-
pre a criacdo tem como forma expressiva uma pessoa. Nas
obras de arte pldsticas, boa parte de quadros em pinacotecas
tratam de natureza morta ou ainda de paisagens. Em certos
estilos expressivos, a méxima abstracéo de cores e formas la-
boram sem qualquer tipo de retratacéo do ethos humano. Si-
tuacdo simile se nota em fotografias sobre erupcées vulcanicas
ou tornados, quando ndo hd personas captadas nas imagens.
Nos exemplos descritos, afora o emissor da criacéo, o direito
de autor incide sobre a forma expressa que contempla o objeto
contextual ou ambiental.

Sem prejuizo de tais contetdos expressos, uma parte signifi-
cativa das obras autorais tem como elemento predominante
personagens. Sejam elas ficticias, semificticias, ou retratadas
naturalmente, podem impactar mais o destinatario da criacéo
do que o estilo narrativo (policial, romance ou outro), a ex-
tensdo do iter intelectual (curta ou longa) ou, ainda, a forma
expressiva (escultura, pintura, fotografia ou coreografia).

Em obras compostas, compésitas e complexas, mesmo a so-
breposicdo entre pessoa retratada e natureza de fundo, néo é
incégnito o fenémeno de que o publico consiga se recordar do
imagético subjetivo — mas ndo do ambiental. Os autores deste
texto propdem um desafio: aposta-se que a leitora consegue
se recordar da Gioconda de Leonardo da Vinci com mais de-
talhes do que o pano de fundo do quadro. Depois do exercicio
mental, jogue-se os dizeres “Mona Lisa” ou “Gioconda” no
buscador e veja se a hipétese se confirma’2!

! FACHIN, Luiz Edson. Teoria Critica do Direito Civil. 2° Edicdo, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 193.

2 Permita-se remissdo ao BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Autoria de Bens Intelectuais e as Criacées de Inteligéncia Artificial. In: TEPEDINO, Gustavo José Men-
des; SILVA, Rodrigo da Guia. (Org.). O Direito Civil na Era da Inteligéncia Artificial. SGdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, v. 1, p. 763-780. Em sentido oposto
vide: ABBOTT, Ryan Benjamin. The reasonable Robot: Artificial Intelligence and the law. Nova lorque: Cambridge University Press, 2020.

3“A ideia de uma arte separada do seu criador ndo apenas estd fora de moda, como ¢ falsa” CAMUS, Albert. O Mito de Sisifo. Traducdo de Ari Roitman e
Paulina Watch. 22 © Edigao, Rio de Janeiro: Record, 2021, p. 114.

4 “Pode-se dizer que a arte ndo é sendo uma resultante natural do organismo humano, que é constituido de modo a experimentar um prazer singular em certas
combinagées de formas, de linhas, de cores, de movimentos, de sons, de ritmos, de imagens” SILVEIRA, Newton. Direito de Autor no Design. 2¢ Edicdo, Séo
Paulo: Saraiva, 2012, p. 26.

5 Sobre autoria e criag@o como vinculos indissolUveis vide MORATO, Antonio Carlos. Direito de Autor em Obra Coletiva. Séo Paulo: Saraiva, 2007, p. 31.
Paulo: Saraiva, 2012, p. 26.

¢ Conforme matéria disponivel em: [https://exame.com/pop/porca-pintora-pigcasso-vende-quadro-por-150-mil-reais-e-quebra-recorde/]. Acesso em: 12 fev.
2024.

7 “A verdade é que ndo nos concentramos nas formigas e nas conversas fiadas, nem queremos nos lembrar de tudo. O desafio enfrentado pela mente, e que
corresponde ao inconsciente, é ser capaz de filtrar esse inventdrio de dados a fim de reter as partes que realmente nos interessam. Sem a filtragem, nés sim-
plesmente nos perderfamos no lixo de dados. Nés vemos as drvores, mas néo a floresta” MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia
Nossas Vidas. Rio de Janeiro: Zahar, 2013, p. 77.



3 « Exemplos sobre
transposicoes criativas

Quando a obra lida com uma pluralidade de personagens

(protagonistas, antagonistas, personagens secunddrios, coro®,

plateia e/ou figurantes), entdo, tal primazia mneménica do pu-

blico poderd perder unicidade. Ou seja, o elemento persona-
u o nor

gem “x” & parte integrante de uma universalidade fdtica bem
mais ampla.

Como espécie de propriedade infelectual que protege a forma
(plosticidade estética) — e ndo o contetdo (informacéo, sensa-
¢Go ou intencdo), tais minGcias fazem enorme diferenca. Assim
o é, pois o controle que o titular do bem juridico intelectual
goza, tfemporalmente delimitado, espacialmente conformado,
e contextualmente constrito, versa sobre o todo insindicdvel.
Nao necessariamente a exclusividade garantird ao fitular o do-
minio sobre elementos isolados de sua criacdo ou mesmo os
vetores de sua critica’.

Alguns casos podem auxiliar na persuaséo de tal raciocinio. (1)
Imagine-se que Arthur Ignatius Conan Doyle ainda estivesse
vivo. Seria a obra literéria (ou sua adaptacdo audiovisual) de
José Eugénio Soares — “O Xangd de Bakerstreet” — violadora
de direitos autorais, j& que também retrata o detetive Sherlock
Holmes? O completo desencontro de onde se passam os cri-
mes (Inglaterra x Brasil), o estilo narrativo (suspense x comédia
com pitadas de suspense), as caracteristicas da personagem
(astuto x atrapalhado) e o contexto (aristocrdtico x popular) se-
riam insuficientes para observar a autonomia da obra jUnior?
Veja-se que tanto a obra paradigma quanto a secunddria cui-
dam de criacées de natureza estética.
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Ainda, (2) contemple-se que em uma obra audiovisual do tipo
desenho animado, em um mundo protagonizado pelas per-
sonagens Bartolomeu e Homer (na forma delineada por Mat-
thew Abram Groening, o Ultimo passa boa parte de seu tempo
livre bebendo a cerveja “y”. A cerveja “y” ndo é personagem,
mas faz parte do contexto criativo da obra origindria e, quicd,
é objeto rotineiro e marcante dos hdbitos de Homer). Muito
além da legalidade infraconstitucional o permitir (artigo 8°, VII,
da LDA), se alguém transpuser a ficcdo para o mundo real e
empreender cervejas com a marca “y”, seria tal ato caracteri-
z4vel como oportunismo'%2 Perceba-se que o insumo intelectu-
al figurava no ambiente estético e foi transportado para o locus

das distintividades.

Como derradeiro exemplo, (3) imagine que uma banda nér-
dica inspire-se em uma boneca icdnica e lance uma cancdo
de estilo pop, cujo fitulo e o refrdo mencionem reiteradamente
tal personagem ludica (que é protegida em diversas jurisdicoes
como marca e desenho industrial). Nesta absor¢do do signo
de um brinquedo industrializado conhecido, contemplado
como (a) distintividade e (b) ornamentalidade para o ambiente
(c) da esteticidade musical, haveria a necessidade de prévia e
expressa autorizacdo do titular dos direitos origindrios''2

4 « Novidade e originalidade para além
do arranjo combinatorio: autonomia
negocial como estratégia empresarial

Quando se cuida de transformacées criativas, mesmo com
alguma identidade de insumos/premissas/estilos, nada obsta
a edificacéo de iter intelectual novo, ainda que carente da au-

® O coro como coletivo-contextual-humano (rectius, sociedade) tem papel de destaque nas obras dos dramaturgos gregos. Entre todos, vide SOFOCLES. As

Tranquinias. Traduzido por Trajano Vieira. Sdo Paulo: Editora 34, 2014, p. 45.

? “Dentro desses limites impostos pelo autor, contudo, a obra apontard, quando fechada em si e coerente em principios préprios, para a infinitude da arte, pois
essa permite, por meio do exercicio da critica, a infinita reflexdo” SOLON, Ari Marcelo. Hermenéutica Juridica Radical. Séo Paulo: Marcial Pons, 2017, p. 25.
19 Para uma andlise bem feita de situagdes similes & narrada, recomenda-se a leitura do texto do vascaino e inteligente CAETANO, Rodrigo Luiz Ferraz. Perso-
nagens: A Sobreposicdo de Direitos Autorais e Marcdrios frente ao Dominio Piblico. Volumes | e Il. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, v. 159-160, 2019.

' Um estudo de caso bem feito sobre a Mattel vs. Acqua pode ser encontrado em BORICH, Emily. How Mattel Harnesses the Brand Narrative to Create a Barbie
World. Publicado em The Fashion Law Magazine, no dia 18.07.2023, disponivel em: [https://www.thefashionlaw.com/how-mattel-harnesses-the-brand-narra-
tive-to-create-a-barbie-world/]. Acesso em 12 fev. 2024. Agradecemos & Doutoranda e Mestra Anna Ascencéo Verdadeiro de Figueiredo pela indicagdo da

leitura.
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torizag@o do originador do elemento coincidente. Em outras
palavras, o fato de que se usa cal no campo futebolistico ndo
gera reminiscéncias mais profundas quanto a uténcia do item
como instrumento de labor em um cemitério'?. Dessa forma,
quanto maior a distéincia dos campos de criagdo/atuacéo,
menores serdo as chances de que a reiteracdo do elemento
criativo seja pertinente para o mundo dos atos ilicitos.

De outro lado, pode ser que o autor da obra nova com o
elemento'® coincidente da oeuvre pretérita prefira buscar uma
autorizacdo ou licenca, para minimizar os riscos de judiciali-
zacdo (costumeiramente, um enorme custo de transacdo) ou
de fraturas reputacionais (imputacdo de “plagiador”/“emula-
dor"/“produtor de sucedéneos”). Alids, o consentimento do
autor da personagem poderd emprestar prestigio a obra nova
alheia, evitar que o produto recente seja visto como mera cé-
pia', aticar a curiosidade dos apreciadores em potencial (efei-
to rebote positivo) ou até engendrar uma derivacéo acreditada
pelo emissor.

Em tema andlogo, quando o STF decidiu que biografias nédo
autorizadas eram formas licitas do exercicio comunicacional
(ADI 4815, Rel. Ministra Carmen Licia), personas protagonis-
tas da obra alheia ndo tiveram mais seus pleitos de “censura”
cobertos por alguma pecha de juridicidade. Hoje, quando al-
guém busca a leitura de uma biografia sabe-se que, se, de
um lado, o consentimento do retratado pode significar maior
respeito & sua autonomia informativa, de outro lado, também
percebe que isso poderd resultar em uma manifestacéo ao
estilo “chapa-branca”, politicamente correta, ou maquiada da
personalidade exarada.

Fato é que, para parte da doutring, qualquer forma de exer-
cicio de poder (incluindo o estético, como correlato) deve ser
edificada sobre o consentimento, e néo sobre o perfil da sedu-
¢do (ex: qualidade da obra jUnior, seu contributo minimo, ser
critério isolado de sua licitude)'®.

5 ¢« A contemporaneidade e os
mercados por licenciamento

No ano de 2023, o cenério cinematogrdfico catalisou fend-
meno pertinente aos direitos intelectuais, qual seja o uso de
personagens |4 protegidas em outra seara intelectual, para
que funcionem como chamarizes de publico para determinada
série de filmes. Da Barbie ao Mario e Luigi, da Pequena Sereia
ao Aquaman, hé algo em comum em todas essas figuras: sdo
personagens que surgiram (i) do universo da escrita, (i) dos
quadrinhos, (iii) outras vezes derivadas de jogos de videogame
ou, (iv) ainda, simplesmente sdo elementos de marca desig-
nando um produto. As personagens citadas encontram-se no
delicado e polémico terreno da sobreposicéo de direitos.

A marca Barbie tem mais de 60 anos de mercado internacio-
nal, constitui signo de alto renome no Brasil'é, e iniciou como
um signo distintivo para a boneca criada pela empresaria Ruth
Handler nos anos 1950". No entanto, com o passar dos anos,
a Barbie passou a fazer parte (insumo) de obras protegidas pelo
direito de autor (a exemplo de desenhos animados), provavel-
mente como estratégia mercantil de fortalecimento da marca.
Rodrigo Caetano comentou em seu artigo'® que a Barbie, as-
sim como ocorreu com a Hello Kitty, j& era uma personagem
famosa que possuia um lugar concorrencial de proeminéncia
no mercado relevante — antes mesmo da transposicdo de sua
uténcia para outro nicho do espirito humano. Neste contexto,
a expansGo para o ambiente estético apenas maximizou as
interlocucées com o publico-alvo real ou potencial. Em outras
palavras, a estratégia empresarial serviu para impactar na 16-
gica do aviamento'?, ndo tdo distinta das premissas do que é
conhecido como “product placement” (alocacdo de produto,
ou “seducdo capitalista” ostensiva).

Em sentido oposto a tal vetor, em analogia com o caso da
“on

cerveja “y” supracitado, hd as personagens que, de criacdes
autorais de sucesso, passaram a exercer a funcdo marcdria.

12 “Néo hd ofensa ou usurpacéo de titulo se as obras a que se apuseram séo de espécies ou caracteres tdo diferentes que nenhuma confuséo pode resultar da
pluralidade de emprégo. Néo hé titulo protegivel se é tdo genérico ou tdo usado que nenhuma funcéo pode ter de identificacdo. O titulo ndo é bem em si, nem
pertenca da obra; é parte integrante dela” PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo XVI. 4° Edigdo, Séo Paulo: Revista
dos Tribunais, 1983, p. 17.

13 “Personagens sGo elementos de uma construgdo ficcional; eles integram um universo constructo, no qual desempenham o papel de atores. Uma imagem
isolada desse universo ndo serd uma personagem, ainda que seja objeto de protecdo autoral, por desenho industrial ou por marca; BARBOSA, Denis Borges.
Questées Fundamentais de Direito de Autor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 270-271 e-book.

% Para uma vis@o extremada, vide: “nunca compre uma cépia de um quadro, sob hipétese alguma. Toda cépia é ruim, visto que nenhum pintor com um minimo
de mérito se dispoe a executd-la” RUSKIN, John. A Economia Politica da Arte. Traduzido por Rafael Cardoso. Rio de Janeiro: Record 2004, p. 87.

1> COMPARATO, Fdbio Konder. A Civilizagdo Capitalista. 2¢ Edicdo, Sao Paulo: Saraiva, 2014, p. 87.

16 Registro de nUmero790377179, efetuado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial na Revista da Propriedade Industrial de nGmero 2308, publicada
em 31.03.2015

17 Disponivel em: [http://www.barbiemedia.com/about-barbie/history.html]. Acesso em 12 fev .2024.

18 CAETANO, Rodrigo Luiz Ferraz. Personagens: A Sobreposicdo de Direitos Autorais e Marcdrios frente ao Dominio Péblico. Volumes | e 1. Rio de Janeiro: Revista
da ABPI, v. 159-160, 2019.

19 “Além desses, costumam alguns autores incluir como elemento constitutivo o aviamento, isto &, a expectativa de lucros futuros, fundada sobre a organizacéo
dos bens materiais e imateriais. Mas a doutrina moderna considera o aviamento, ndo elemento constitutivo, mas antes atributo do estabelecimento encarado
no seu todo, como veremos logo mais” BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial — fundo do comércio ou fazenda mercantil. 2° Edicdo, Séo
Paulo: Saraiva, 1988, p. 154.



Como exemplos do fenémeno de tal sentido, menciona-se os
casos das personagens Jon Snow?°, Daenerys Targaryen?' e
Hodor?2, do universo da série Game of Thrones?. Aliés, ul-
teriormente, tais bens imateriais foram registrados como mar-
cas no Instituto da Propriedade Intelectual da Unio Europeia,
apesar de se desconhecer se tais “figuras” foram objeto de
processos administrativos pertinentes no Brasil.

A distincao de tratamento sobre o assunto, que serd apontada
entre a legislacdo europeia e brasileira, tem origem primei-
ramente na classificacdo da criacdo intelectual pelo Direito
Civil. Sem duvida, a criacéo intelectual é um fato juridicamen-
te relevante, cabendo-lhe enquadré-la entre os tipos de fatos
juridicos.

A doutrina brasileira, bem representada em Pontes de Miranda,
classifica as espécies de fatos juridicos como (1) fatos juridicos
em sentido estrito; (2) ato-fato juridico; e (3) os atos juridicos em
sentido amplo. Recorda-se que, para o génio alagoano, o fato
juridico em sentido estrito é aquele fato que pode até decorrer
de uma conduta humana anterior, mas adentra o mundo do
direito sem que a conduta humana necessariamente o infegre.

As duas Oltimas classificacdes t8m em comum serem
compostas por uma acdo humana diretamente. No entanto,
a vontade humana, ou seja, da parte que atuou, sé é levada
em consideracdo no ato juridico lato sensu, pois no ato-fato
ndo importa a vontade da parte, decorrendo a consequéncia

* Artigo »

diretamente do ato que praticou, sem levar em conta o
animus?* do ator.

J& no movimento oposto, segue parte da doutrina com in-
fluéncia europeia, segundo a qual a distincdo baseia-se em
negécios juridicos e fatos juridicos em sentido estrito®>. A
doutrina francesa segue este modelo: as definicdes de fatos e
negécios juridicos chegam a ser assim conceituadas em seu

Coédigo Civil?.

Voltando ao contexto brasileiro, nas palavras de Denis Bor-
ges Barbosa: “A Constituicdo de 1988 prové uma solugdo de
equilibrio para cada falha de mercado especifica. |(...) Esta es-
pecialidade de solucdes constitui um principio constitucional
da Propriedade Intelectual, o chamado principio da especifi-
cidade das protecées.”?”. Desta forma, fica mais evidente que,
ndo cuidando de direitos dispositivos, mas cogentes (acerca do
regime juridico), a vontade da parte criadora ndo determinard
os tipos de protecdo disponiveis & protecdo de sua criacdo.
Ou seja, os regimes juridicos da propriedade intelectual néo
funcionam como menu & la carte.

O préprio fluxo econdmico do possivel licenciamento da per-
sonagem, destacada da obra da qual faz parte, para que
terceiros explorem “novos mercado”, dependerd do grau de
originalidade e renome alcancados por tal elemento da obra
pretérita. Ou seja, nem toda personagem serd digna do tréfe-
go econdmico derivado, pois pode néo existir demanda poten-
cial do que é incégnito, irrelevante ou blasé?s.

20 Com sinal nominativo registrado na EUIPO sob o ndmero 018388747, como pode ser consultado em: [https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trade-

marks/018388747]. Acesso em: 12 fev. 2024.

2 Com sinal nominativo registrado na EUIPO sob o nimero 010656452, como pode ser consultado em: [https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trade-

marks/010656452). Acesso em: 12 fev. 2024.

22 Com sinal nominativo registrado na EUIPO sob o nimero 015474513, como pode ser consultado em: [https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trade-

marks/015474513]. Acesso em: 12 fev. 2024.

23 Com sinais nominativos registrados junto ao INPI, a exemplo do 830495452, com a prioridade de 15.01.2010

24 “Se determinada categoria é ato-fato, porque a norma juridica especifica considera irrelevante a vontade na concretizacdo do suporte factico, a circunsténcia
de ter alguém praticado o ato declarando que o fazia como ato de vontade ndo o transforma em ato juridico stricto sensu ou em negécio juridico. A tomada
de posse e a prescricéo, e. g., sGo atos-fatos juridicos. Se alguém declarou que ia fomar posse em decorréncia de havé-la comprado ou se declara renunciar
& prescricdo, essas declaragdes de vontade ndo transformam qualquer desses atos-fatos em negécio juridico” MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato
juridico: plano da existéncia. 18 Edicdo, Sao Paulo: Saraiva, 2012, p. 160.

25 Autores lusos denominam ato-fato de atos-reais: MONTEIRO, Anténio Pinto. Teoria Geral do Direito Civil. 4° Edicdo, Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 418.
26 BIHR, Philippe & BIHR, Marie-Héléne. Droit Civil Général. 21¢ Edicéo, Paris: Dalloz, 2019, pp. 35-36

27 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Vol. |, Cap II. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010.

28 “Entenda-se: hd personagens inexpressivos, incapazes de se transformarem em objeto destacado da obra na qual elas se inserem” BARBOSA, Denis Borges.
Do Direito da Propriedade Intelectual das Celebridades. Aracaju: PIDCC, Ano |, Edicao 01/2012, p. 31.
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6 » Cautelas necessarias com o polémico
fenomeno da sobreposicao de direitos

Apesar de ser prdtica contrdria & legalidade constitucional??,
observa-se que, no Brasil, pululam interessados & ilegitima
tentativa de cumular protecées a um mesmo bem imaterial.
Algumas vezes, tal praxis se d& de (1) modo sucessivo
(evergreening) e com a mesma natureza: (a) patente de
invencdo de primeiro uso, seguida (b) de patente de invencao
de segundo uso, com (c) ulterior patente de invencdo de
selecdo. Outras tantas, isto ocorre (2) de modo sucessivo com
natureza diversa: (a) direito autoral/desenho industrial, seguido
de (b) marca. Ainda, por fim, tal estratégia poderd se revelar (3)
de modo cumulativo no tempo, mas com naturezas diversas:
(a) patente de invencao e (b) cultivar.

Quando se reflete sobre tal polémico fendmeno no contex-
to das personagens, um argumento comum para justificar tal
ocorréncia é a funcdo exercida pelo bem imaterial em si. Por
exemplo, no caso da cerveja “y” atinente aos Simpsons, en-
quanto na obra audiovisual a finalidade contextual era pura-
mente estética, no mundo do comércio real, o bem intelectual
serve para aumentar o contraste cognitivo de um produto de
outro. Logo, mesmo que ndo haja completa disrupcdo do bem
intelectual per se, haveria inovacéo no meio empregado e no
munus Constitucional exercido. Mutatis mutandi, o cloreto de
sédio tem uma funcao de realcar sabores gastronémicos, mas
também pode servir para satisfazer o instinto ceifador de vidas
de parte de alguma pessoa malévola que tenha algo contra
os anfibios.

Em uma leitura menos restritiva ao fenémeno, Rodrigo Caeta-
no menciona a licdo de Robert Tomkowikz sobre a (i) acumu-
lagéo de fato (aparente) e (i) acumulacdo de direito (real).
Na primeira, (i) haveria um suporte material sobre o qual sé@o
acumulados diversos bens intelectuais protegidos por direitos
intelectuais distintos. Verbi gratia, ao segurar um aparelho
celular para ler o presente artigo, é bem possivel que o su-
porte material conglobe um produto de design, o programa
de computador que rode o sistema operacional, a marca que
estampa o originador e o produto, as imagens protegidas por
direito de autor etc. A conexdo entre as criacdes € meramente
fisica e fatica, ndo havendo restricdo ao dominio publico ou

aos usos livres pela contigéncia de distintos direitos a diferentes
criagoes.

No entanto, a (ii) acumulacéo de direitos se revela tanto mais
complexa quanto perigosa, pois diferentes direitos intelectuais
protegeriam o mesmo bem intelectual, independente do su-
porte material escolhido. Este ¢ltimo pode ser relevante para
a andlise das personagens, pois elas, por vezes, nascem como
elementos figurativos de marcas e séo, depois, “desviadas”
para o territério autoral, bem como o caminho inverso tam-
bém ocorre. O bem intelectual — se munido de novidade e
originalidade — pode ser a personagem.

De outra forma, como mencionado, hé o caso de personagens
que passam a integrar o universo marcdrio. Em muitos casos,
essa expansdo é criticada por parte da doutrina que enxerga
neste movimento a intenc@o de impor uma funcéo diversa a
criaces intelectuais que sdo naturalmente desprovidas de tal
funcao®'. Por vezes, também se critica a intencdo de proteger
personagens que sdo do &dmbito autoral e, portanto, natural-
mente tem a protecdo expirada, pelo direito marcdrio, geran-
do uma renovacéo infinita de protecéo, o que fugiria da real
funcionalidade da criagéo e da natureza do direito autoral.

Cite-se o exemplo da série de novelas ficcionais denominadas
“Star Wars” que, de inicio, eram obras inseridas — exclusiva-
mente — na seara autoral (literdria e audiovisual). Apesar de
haver registro da marca no Brasil desde o ano de lancamen-
to dos filmes, os produtos objeto dos signos distintivos eram,
em sua maioria, derivados das obras estéticas. Mas a critica
pertinente que Rodrigo Caetano faz®2 é que a aposicdo des-
tes personagens sobre produtos como brinquedos, roupas e
outros nao teria a funcionalidade de distinguir estes produtos
dos demais. Os simbolos apenas gozariom do valor dessas
personagens e do universo que fazem parte para agregar ao
produto, o que fugiria da finalidade marcéria.

O panorama se complica mais um pouco quando se reflete
sobre uma personagem como a “Bela Adormecida”. Esta figura
pertence a uma histéria que estd em dominio pUblico, ao menos
na versdo dos irmdos Grimm de 1812, denominada de Little
Briar Rose (Dornréschen)®® e na versdo de Charles Perrault, de
169734, No entanto suas variacdes, como a Bela Adormecida
externalizada na forma fitularizada pela Disney néo estaria®s.

22 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A Vedacdo da Sobreposicao de direitos da Propriedade Intelectual na Ordenacéo Brasileira. Rio de Janeiro: Revista da ABPI,

volume 162, Set/Out de 2019.

30 CAETANO, Rodrigo Luiz Ferraz. Personagens: A Sobreposicdo de Direitos Autorais e Marcdrios frente ao Dominio Piblico. Volumes | e II. Rio de Janeiro: Revista

da ABPI, v. 159-160, 2019.

31 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A Vedacdo da Sobreposicdo de Direitos da Propriedade Intelectual na Ordenacéo Brasileira. Revista da ABPI, [s. I.], n. 162,
Set/Out 2019. Disponivel em: [https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/05-a1058-pedro-marcos-nunes-barbosa.pdf.]. Acesso em: 12 fev. 2024.
32 CAETANO, Rodrigo Luiz Ferraz. Personagens: A Sobreposicdo de Direitos Autorais e Marcdrios frente ao Dominio Publico. Volumes | e II. Rio de Janeiro: Revista

da ABPI, v. 159-160, 2019.

33 Sobre detalhes da colecdo de histérias dos irmdos Grimm, visite o contetddo disponivel em: [https://en.wikipedia.org/wiki/Grimms%27 Fairy Tales]. Acesso

em: 12 fev. 2024.

34 Sobre detalhes da colecdo de histérias de Charles Perrault, visite o contetdo disponivel em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles _Perrault]. Acesso em: 12

fev. 2024.

35 A Disney fez uma adaptagéo das versdes anteriores da histéria da Bela Adormecida e langou o icénico filme animado em 1959. Sobre o tema, visite o conteddo
disponivel em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/A Bela Adormecida (1959).]. Acesso em: 12 fev. 2024.



Ademais, o nome da personagem “Bela Adormecida” estd
3¢ e 0 nome “Sleeping Beauty”
estd registrado como marca no escritério suico de marcas e de
titularidade da Disney®. Neste ponto, Eleonora Rosati®® traz
uma reflexéo muito importante: a distintividade da marca. Se o
registro foi o nome da personagem “Bela Adormecida”, a qual
“Bela Adormecida” a marca remete? Aquela que dé o titulo
ao balé, & personagem da Disney ou tfalvez, ainda, & pura
referéncia cultural geral? Seria o caso de uma aquisicéo de
significagdo secunddria?

registrado no Brasil como marca

J& as marcas nominativas “Daenerys Targaryen” e “Jon Snow”
registradas na Unido Européia nédo sofreriam do mesmo pro-
blema que o caso narrado da “Bela Adormecida”, jd que
seriam caracterizadas pela unicidade®. De outro lado, reto-
mando a questdo do caso “Star Wars”: a aposicdo de sinais
distintivos que coincidam com a criagéo estética anterior (ex:
Mestre Yoda), sobre um determinado produto (v.g. uma blusa),
visa distinguir este produto qualitativamente dos demais con-
correntes, ou gerar contemplac@o estética?

Diante de casos de complexa resposta aprioristica, é que a
licio de Denis Borges Barbosa parece mais atualizada do que
nunca. Qual seja: uma vez externalizada, a mera vontade do
criador ndo bastard para transmudar a funcdo exercida pelo
iter intelectual. As caracteristicas predominantes nascem atre-
ladas & criacéo, e sdo elas quem condicionam a protecdo ju-
ridica, néo o contrario*°. Tal néo significa dizer que uma obra
¢ impassivel de significagdo secunddria, fora do contexto dos
sinais distintivos. Assim, a funcdo-dominante (na hipétese de
uma concomiténcia de funcées) delimitaria o tipo de tutela in-
cidental & criag@o.

Neste Norte: (a) George Frideric Handel ndo compds “Zadok
the Priest” como lema musical para a “Champions League”; e
(b) Johann Pachelbel, tampouco, tomou como contexto que a
aristocracia interpretasse “Canon em Ré” como musica de in-
gressos dos nubentes no templo. No entanto, a ressignificacéo
de suas obras no século XXI outorga uma significacéo secundd-
ria que poderd até sobrepujar “o primeiro uso” ou “as intencdes
de tais autores”. Ainda, (c) é possivel que Zaratustra como figura
tenha ficado mais famosa na verséo musical de Richard Strauss
do que na filosofia a marteladas de Friederich Nietzsche*'.
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Portanto, tal como o fendmeno reputacional oscilard ao longo
do tempo, o controle exercido sobre um elemento/insumo cria-
tivo alheio noutro contexto poderd ser diminuto ou até mesmo
inexistente.

7 » Conclusoes

Seja por meio de contratos de licenciamento com o autor da
personagem/insumo, ou pelo uso transformativo desautoriza-
do, muitas vezes se percebe que a transposicdo de um bem
intelectual para um novo contexto poderd densificar o direi-
to fundamental & liberdade de expressdo?? (artigo 5°, IX, da
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil) e fundacional
da livre iniciativa (artigo 1°, IV, da Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil).

Considerando que mercados derivados podem ser tao prolifi-
cos quanto os primdrios, observa-se que o renome alcancado
pelas personagens, poderd significar atrativo aviamento em
contextos diferentes. Aqui cabe um paralelo como o ambiente
da franquia: muitos novos-entrantes preferem lidar com a me-
nor assuncdo de risco ao aderir & circular de oferta de tal ne-
gécio juridico complexo, do que enfrentar o risco da barreira
a entrada pelo fato de ser incégnito. Néo & toa, hd muitos que
tentam realizar importacéo a férceps do instituto angléfono do
misappropriation (algo simile ao aproveifamento parasitario
sem concorréncia), sem que tal seja interditada na legalida-
de constitucional brasileira*®, ou, pior, até mesmo despida das
exigéncias fomadas como essenciais alhures**.

Nada disso, entretanto, precata o raciocinio de que a especi-
ficac@o civil (artigo 1.269 do Cédigo Civil de 2002) seja uma
forma originéria de aquisicGo de direitos, e que é o grau de
originalidade da obra nova (mesmo com personagens alheias
e antigas) que discrepard o pldgio do fenémeno chamado ins-
piracdo. Boa parte das melhores obras artisticas sdo munidas
de algum grau de apropriacdo alheia*, e o excessivo rigor
quanto & utilizacdo de elementos isolados de obras alheias
poderd estrangular as liberdades criativas. De um modo ou
de outro, néo existe criacdo ex nihilo, podendo a superposi-
¢éo de personagens advir em obras distintas do mesmo autor
(Séfocles e Edipo), ou em iteres intelectuais dispares de uma
diversidade de originadores.

3¢ Com sinais nominativos registrados junto ao INPI, a exemplo do 828651965, com a prioridade de 16.08.2016.

37 Com sinal nominativo registrado no escritério suico de marcas IGE-IPl e ndmero de registro P-560205, conforme pode ser conferido na base de dados dis-
ponivel em: [https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/CH502007000000678]. Acesso em: 12 fev. 2024.

38 ROSATI, Eleonora. Branderella: trade marks and fictionalcharacters. In: PROPRIETE Intellectuelle et Pop Culture. [S. I.]: Lexis Nexis, 2020.

37 Sobre o tema vide CAMELIER DA SILVA, Alberto Luiz. Concorréncia Desleal:Atos de Confusdo, Séo Paulo: Saraiva, 2013, p. 130.

40 BARBOSA, Denis Borges. Da Tecnologia & Cultura. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 50-51.

“ NIETZSCHE, Friedrich. Assim Falou Zaratustra. 199 Edicéo, Rio de Janeiro: Civilizacdo Brasileira, 2011.

42 “Alivre interpretacdo dos acontecimentos e dos personagens, as licencas artisticas, e mesmo a caricatura, néo ofendem, por si mesmas, algum direito das
pessoas a que se referem” FERREIRA, Waldemar Martins. Tratado de Direito Comercial. Volume 7, Sao Paulo: Saraiva, 1962.

4 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de Concorréncia Desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022, p. 269.

4 “It appears, however, that to recover for the tort of misappropriation, a plaintiff would have to show three elements: (1) that it created an intangible asset through
the expenditure of effort and with the expectation of profit; (2) that defendant took that asset at comparatively little effort and made commercial use of it, usually by
reproducing it and selling it to the public; and (3) that the taking by the defendant economically harmed the creator either by depriving it of a profit or otherwise”
SCHECHTER, Roger E. Unfair Trade Practices & Intelectual Property. 2° Edicdo, United States of America: Black Letter Series, 2002, p. 123.

4 L ANDES, William M & POSNER, Richard Allen. The Economic Structure of Intellectual Property Law. EUA: Harvard University Press, 2003, p. 60.
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