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L) APRESENTACAO

E com grande satisfacido que apresento a Cartilha da Propriedade
Intelectual, resultado do esmerado trabalho da equipe que compde
a nossa Comissao Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS,
brilhantemente conduzida pelo colega Dr. Rodrigo Azevedo.

Este manual certamente servird como uma importante ferramenta em
especial para os advogados que labutam na érea, sendo uma valorosa
fonte de contribuicdo para o aperfeicoamento juridico da classe e dos
demais operadores do direito, uma vez que tem por objetivo difundir
o conhecimento bdsico das liberdades e limitacdes dos cidadaos,
centrado no respeito aos direitos da Propriedade Intelectual.

Um documento de grande valor que traz conhecimento palatavel para
a classe, mas com caracteristica cidada.

Logo, é nesse contexto que escrevo as palavras introdutérias des-

ta Cartilha, oportunidade em que ndo poderia concluir esta breve
apresentacdo sem antes prestar meus mais sinceros agradecimentos

a todos os advogados e advogadas que compdem essa engajada e
atuante Comissao, manifestando minha conviccdo de que o presente
material, preparado com tanto esmero e dedicacédo pelos referidos
colegas, serd de grande contribuicdo aos interessados na area.

Por fim, desejo a todos uma étima leitura.

Marcelo Machado Bertoluci
Presidente da OAB/RS
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INTRODUCAO

A presente Cartilha da Propriedade Intelectual
é fruto da colaboracdo de nada menos do
que 16 advogados integrantes da Comissao
Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS
(CEPI-OAB/RS), cada qual disposto a compar-
tilhar conhecimentos referentes a sua drea de
especializacéo.

A CEPI-OAB/RS — a primeira comisséo especializa-
da no campo da Propriedade Intelectual dentre
todas as seccionais da OAB — estd, desde a sua
origem, comprometida com a promogao da inova-
¢do e dos adequados meios para a sua protecao,
pecas fundamentais para o desenvolvimento do
nosso Estado e do nosso pais. Nesse sentido, a
CEPI-OAB/RS, nos ultimos 15 anos, buscou in-
fluenciar politicas publicas, anualmente promoveu
eventos na Capital e no interior, advogou a criagao
da disciplina da Propriedade Intelectual nas Facul-
dades de Direito, dialogou com o Poder Judiciario,
dentre inimeras outras iniciativas.

Agora, com esta Cartilha da Propriedade Intelec-
tual, a CEPI-OAB/RS busca perenizar mais uma
contribuicdo a comunidade juridica gaucha,
que muitas vezes ainda enfrenta dificuldades de
acesso a formagao profissional e a contetidos
técnicos no campo da Propriedade Intelectual.
Também, pretende colaborar para a qualifica-
¢do do debate juridico acerca da Propriedade
Intelectual no Rio Grande do Sul, ndo apenas no

ambito da advocacia, mas também no contexto
do Judiciario e de outras carreiras do Direito.

Assim, a Cartilha foi concebida como uma fonte
de referéncia basica e introdutdria acerca da
protecdo a bens intangiveis, cobrindo desde
obras literdrias, musicais, audiovisuais, de artes
pldsticas e fotogréficas, até marcas, inventos,
design, indicagoes geogréficas, cultivares, etc.
Para cada tipo de bem intangivel foi indicada

a legislacdo aplicavel; os principais meios de
protecdo disponiveis; se é necessario registro;
como se obtém protecéo; qual o seu prazo,
abrangéncia, limites e excecdes; bem como os
eventuais tipos penais relacionados. Ou seja,
este pequeno livro contém as informagdes mais
essenciais para a compreensao preliminar dos
institutos juridicos aplicados a cada modalidade
de criacdo intelectual.

Na condicdo de Presidente da CEPI-OAB/RS e
organizador desta publicacdo, registro meu
mais sincero agradecimento pela qualificada
colaboracdo de cada um dos seus autores, bem
como pelo apoio incondicional do Pres. Marcelo
Machado Bertoluci.

Rodrigo Azevedo

Presidente da Comissao Especial de Propriedade
Intelectual — OAB/RS

Agosto de 2015.



D OBRAS LITERARIAS

Adriane Bortololotti

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).

- Lei 12.853/13 (altera dispositivos da lei
9.610/98 e dispde sobre a gestdo coletiva de
direitos autorais).

- Lei 5.988/73 (regula os direitos autorais e da
outras providéncias).

- Decreto-Lei n° 2.848 de 1940 (cédigo penal)

- Decreto 26.675 de 1949 (convencdo interame-
ricana sobre direitos de autor em obras literdrias,
cientificas e artisticas de 1946).

- Decreto 75.699 de 1975 (convencédo de Berna
para a protecdo das obras literarias e artisticas
de 1971).

- Decreto 76.905 de 1975 (convencéo universal
sobre direito de autor de 1971).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS).

m Meios de protecdo

As obras literdrias s&o consideradas obras inte-
lectuais, cuja protecdo é conferida pelo artigo 72,
, da Lei 9.610/98. O amparo da lei a obra literdria
abrange seu titulo, desde que este seja original e
inconfundivel com o de obra do mesmo género,
divulgada anteriormente por outro autor.

Autor é a pessoa fisica criadora da obra literaria,
a qual, para se identificar, pode utilizar o seu
nome civil (completo ou abreviado, até mesmo
por suas iniciais), pseuddénimo ou qualquer
outro sinal convencional.

A titularidade dos direitos de autor também é
conferida aquele que adapta, traduz, arranja ou
orquestra uma obra, mesmo se esta Ultima obra
j& estiver em dominio publico.

Ocorre a coautoria quando a obra é criada

em comum, por dois ou mais autores, sendo
assegurado a cada coautor, o direito de utilizar
sua contribuicdo separadamente. Contudo, essa
utilizacdo ndo podera causar prejuizo a explora-
¢do da obra comum, sob pena de Ihe ser vedado
esse direito.

Tratando-se de obra literdria anénima ou pseu-
doénima, os direitos patrimoniais pertencem a
quem publica-la.

E conferido ao autor, o direito exclusivo de utili-
zar, fruir e dispor de sua obra. Ou seja, para que
outrem possa utilizé-la, devera ter autorizagao
prévia e expressa deste.

Além disso, o autor tem o direito moral de:

| - reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da
obra;

I - ter seu nome, pseuddnimo ou sinal conven-
cional indicado ou anunciado, como sendo o do
autor, na utilizacdo de sua obra;

Il - conservar a obra inédita;

IV - assegurar a integridade da obra, opondo-se
a quaisquer modificagdes ou a prética de atos
que, de qualquer forma, possam prejudicé-lo
ou atingi-lo, como autor, em sua reputacdo ou
honra;

V - modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
VI - retirar de circulacdo a obra ou suspender
qualquer forma de utilizacdo ja autorizada,
quando a circulacado ou utilizacdo implicarem
afronta a sua reputagao e imagem;

VIl - ter acesso a exemplar Unico e raro da obra,
quando se encontre legitimamente em poder
de outrem, para o fim de, por meio de processo
fotografico ou assemelhado, ou audiovisual,
preservar sua memoria, de forma que cause o
menor inconveniente possivel a seu detentor,
que, em todo caso, serd indenizado de qualquer
dano ou prejuizo que lhe seja causado.

E direito irrenuncidvel e inaliendvel do autor,
ainda, perceber, no minimo, cinco por cento
(5%) sobre 0 aumento do preco eventualmente
verificdvel em cada revenda de manuscrito,
sendo original, que houver alienado.

No que se refere a edicao de obras literarias,
cabe ao editor realizar a sua publicagao e explo-
racéo, nas condi¢oes pactuadas com o autor,
devendo necessariamente mencionar, em cada
exemplar, o titulo da obra e o nome do autor,
ano de publicagdo, o nome do editor (editora)
ou marca que o identifique e, quando houver
tradugao, o titulo original e o nome do tradutor.



mNecessita registro?

A protecdo as obras literdrias independe de
registro. Caso o autor opte por proteger sua
obra através de registro, este deve ser feito na
Fundacéo Biblioteca Nacional.

s Como se obtém a protecdo?

Em razao das convencdes internacionais apli-
caveis a matéria, a protecdo conferida as obras
literdrias é exercida automaticamente em todos
0s paises que aderiram aos tratados. A condigcdo
de autor pode ser demonstrada por qualquer
meio licito de prova.

O interessado no registro de obra literdria devera
enviar formuldrio de requerimento de registro

a sede do Escritério de Direitos Autorais da
Fundacéo Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro,
acompanhado de documentacdo de suporte

e do comprovante de pagamento da Guia de
Recolhimento da Unido (GRU).

mPrazo de protec¢dao

O autor tem direito exclusivo de utilizar, fruir e
dispor de sua obra, cuja protecéo se estendera
por toda a sua vida e, apds a sua morte, por um
periodo de até 70 anos, que comegara contar a
partir de 1° de janeiro do ano subsequente ao
seu falecimento. O mesmo prazo se aplica as
obras péstumas.

Quando a obra literéria for realizada em coauto-
ria de forma indivisivel, o prazo passara a contar
apos a morte do Ultimo coautor sobrevivente.
Uma vez decorridos esses lapsos temporais,

os direitos patrimoniais passam ao dominio
publico. Os direitos morais de autor sobre obras
literdrias seguem sendo passiveis de protecao
mesmo apds a obra integrar o dominio publico.

mAbrangéncia da protec¢dao

Em razdo das convencdes internacionais, a
protecdo conferida as obras literdrias é exercida
automaticamente em todos os paises que aderi-
ram aos tratados aplicveis a matéria.

sLimites da protegao e excegoes

Em alguns casos excepcionais, uma obra de
terceiro pode ser utilizada sem a necessidade
de obter autorizagdo do seu autor. As limitagdes
estdo descritas no artigo 46 e incluem, dentre
outros: a reproducao de obras para uso exclusi-
vo de deficientes visuais, quando a reproducao
for feita em Braille ou outro procedimento em
qualquer suporte para esses destinatarios (e que
seja sem fins comerciais); a citacdo em livros,
jornais, revistas ou qualquer outro meio de co-
municacéo, de passagens de qualquer obra para
fins de estudo, critica ou polémica (desde que
seja indicado o nome do autor e a origem da
obra), na medida justificada para o fim a atingir
ou, ainda, a utilizacdo para producdo de prova
judicidria ou administrativa.

s Tipos penais relacionados

A tutela criminal do direito autoral esté disposta
no Titulo lll, Capitulo | - Dos Crimes Contra a
Propriedade Intelectual, artigos 184 e 186, do
Codigo Penal.



n OBRAS MUSICAIS

Felipe Pierozan

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).

- Lei 12.192/10 (disp6e sobre o depésito legal de
obras musicais na biblioteca nacional).

- Lei 12.853/13 (altera dispositivos da lei
9.610/98 e dispde sobre a gestdo coletiva de
direitos autorais).

- Lei 5.988/73 (regula os direitos autorais e da
outras providéncias).

- Decreto-Lei n° 2.848 de 1940 (cédigo penal).

- Decreto 26.675 de 1949 (convencdao interame-
ricana sobre direitos de autor em obras literérias,
cientificas e artisticas de 1946).

- Decreto 75.699 de 1975 (convencédo de Berna
para a protecdo das obras literdrias e artisticas
de 1971).

- Decreto 76.905 de 1975 (convencédo universal
sobre direito de autor de 1971).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS).

- Decreto 8.469 de 2015 (regulamenta a lei
9.610/98 e a lei 12.853/13, para dispor sobre a
gestdo coletiva de direitos autorais).

a Meios de protecao

As obras musicais sao protegidas pelo sistema
dos direitos de autor, tenham ou néo letra, assim
como sao protegidas as adaptacdes, traducdes

e outras transformacdes de obras originais,
apresentadas como criacdo intelectual nova.
Vale destacar que aos autores pertence o direito
patrimonial exclusivo de utilizar, fruir e dispor de
sua obra, dependendo da sua autorizagdo prévia
e expressa a utilizacdo da obra, por quaisquer
modalidades existentes ou que venham a ser
inventadas. Ja os direitos morais estdo ligados a
personalidade do autor, merecendo destaque

o direito de reivindicar a qualquer tempo a
autoria, de ter seu nome indicado como sendo o
autor e o de assegurar a integridade da obra. Os
direitos morais sdo inaliendveis e irrenuncidveis,
a0 passo em que os direitos patrimoniais podem

ser negociados, transferidos ou cedidos.

O autor pode exercer pessoalmente o direito
de fiscalizagdo e aproveitamento econémico
de suas obras. Todavia, no contexto digital e
globalizado em que vivemos, resta — na pratica
- diminuida sua capacidade de fiscalizagéo,
ocasionando evidente reducao do aproveita-
mento econdmico, além da vulnerabilidade de
identificacdo e acao frente as violagdes de seus
direitos. Ndo por outra razdo, organizagdes de
gestdo coletiva sdo um elo importante entre

os criadores e usudrios de obras protegidas por
direitos autorais.

No Brasil o Escritério Central de Arrecadacgao e
Distribuicao - ECAD - exerce, mediante mandato
legal, a fiscalizacdo, arrecadacéo e distribuicao
dos direitos autorais pertinentes a execu¢ao
publica de obras musicais, litero-musicais e
fonogramas, inclusive por meio da radiodifusao
e transmissdo por qualquer modalidade, e da
exibicdo de obras audiovisuais.

Além dos direitos de autor, também merecem
protecao legal os direitos conexos a que even-
tualmente sejam titulares os artistas intérpretes
ou executantes, os produtores fonograficos e as
empresas de radiodifusao.

mNecessita registro

O registro da obra musical segue as mesmas
regras aplicadas aos demais direitos autorais,
sendo facultado ao autor registrar a sua obra no
6rgéo publico definido no caputeno § 1°do
art. 17 da Lei n® 5.988/73. Para o caso da obra
musical, comumente o registro é realizado na Bi-
blioteca Nacional ou na Escola de Musica do Rio
de Janeiro. Destaque-se, outrossim, que para fins
de preservacao da producdo musical brasileira,
os impressores e gravadores, possuem obriga-
cao legal de remeter a Biblioteca Nacional, no
minimo 02 (dois) exemplares de cada obra edi-
tada ou gravada, assim como de comunicarem
todos os lancamentos e publicacdes musicais.
Caso a obra nao tenha sido registrada, a autoria
pode ser demonstrada por qualquer meio licito
de prova.



s Como se obtém a protecdo?

A protecdo autoral nasce com a criagao da obra
intelectual e dispensa registro. Entretanto, com
0 escopo de facilitar a defesa de seus direitos em
caso de eventual disputa de direitos autorais,
pode o autor registrar sua obra na Biblioteca
Nacional e/ou na Escola de Musica do Rio de
Janeiro, através do preenchimento e enca-
minhamento de formulérios disponiveis nos
respectivos sitios eletronicos.

Seja como for, convém frisar que o registro

no campo autoral tem contetdo meramente
declaratorio, e ndo constitutivo como ocorre nos
direitos de propriedade industrial em geral.

mPrazo de proteg¢dao

O prazo de protecdo dos direitos de autor sobre
obra musical é de 70 anos contados de 1° de
janeiro do ano subsequente ao do falecimento
do autor ou do Ultimo coautor, se for o caso.
Por sua vez, o prazo de protecao dos direitos
conexos do fonograma é de 70 anos contados
a partir de 1° de janeiro do ano subsequente ao
de sua fixagao.

Decorrido o lapso temporal supra, os direitos
patrimoniais passam ao Dominio Publico. Os
direitos morais de autor ou dos titulares de
direito conexo sobre obras musicais seguem
sendo passiveis de protecdo mesmo apds a obra
integrar o dominio publico.

s Abrangéncia da protecao

A obra musical é protegida tanto nacional
quanto internacionalmente, a partir da sua mera
criacdo. Devido ao fato de o Brasil ser signatdrio
da Convencéo de Berna, a protecao conferida no
territério nacional é estendida aos estrangeiros
domiciliados no exterior, contanto que o pais de
origem assegure a reciprocidade na protecdo
aos direitos autorais ou equivalentes.

mLimites da protecdo e excegoes

O escopo do direito autoral é a protecdo dos
interesses privados do autor, até o limite em que
seja compativel com os interesses coletivos da
sociedade. Atento a este cendrio o legislador po-
sitivou um rol de licengas legais, mencionando,
por exemplo, ndo constituir ofensa aos direitos
autorais: [a] a utilizacdo de obras protegidas, em
estabelecimentos comerciais, exclusivamente
para demonstracdo a clientela, contanto que es-
ses estabelecimentos comercializem os suportes
ou equipamentos que permitam sua utilizacdo;
[b] a execugao musical realizada no recesso
familiar ou, para fins exclusivamente didéticos,
nos estabelecimentos de ensino, contanto, que
ndo haja em qualquer caso intuito de lucro; [c]

a utilizacdo de obras protegidas para produzir
prova judicializada; [d] a parddia, etc.

aTipos penais relacionados

A tipificacdo criminal no dmbito do direito auto-
ral consiste no fato de o agente “violar direitos
de autor e os que lhe s&o conexos”, através dos
diversos meios positivados. A pena, dependen-
do do enquadramento, pode variar de 3 (trés)
meses a 4 (quatro) anos de reclusao/detencédo e/
ou multa.

As excludentes de tipicidade estao descritas no
§ 42 do art. 184 do Codigo Penal, o qual refere
ndo constituir crime as hipdteses de excecdo

ou limitacao ao direito de autor ou 0s que Ihe
S0 conexos, nem a copia de obra intelectual

ou fonograma, em um sé exemplar, para uso
privado do copista, sem intuito de lucro direto
ou indireto.



OBRAS AUDIOVISUAIS

Mauricio Brum Esteves

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).

- Lei 6.533/78 (regulamentacéo das profissdes
de artistas em espetdculos de diversdes).

- Lei 12.853/13 (altera dispositivos da lei
9.610/98 e dispde sobre a gestdo coletiva de
direitos autorais).

- Lei 5.988/73 (regula os direitos autorais e da
outras providéncias).

- Decreto-Lei n° 2.848 de 1940 (cédigo penal).

- Decreto 26.675 de 1949 (convencdo interame-
ricana sobre direitos de autor em obras literérias,
cientificas e artisticas de 1946).

- Decreto 75.699 de 1975 (convencédo de Berna
para a protecdo das obras literdrias e artisticas
de 1971).

- Decreto 76.905 de 1975 (convencédo universal
sobre direito de autor de 1971).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS).

- Decreto 8.469 de 2015 (regulamenta a lei
9.610/98 e a lei 12.853/13, para dispor sobre a
gestdo coletiva de direitos autorais).

a Meios de protecao

Considera-se obra audiovisual o conjunto de
imagens fixadas entre si, acompanhadas ou

néo de sons, que tenha a finalidade de criar, por
meio da sua reproducéo, a impressao de movi-
mento. As obras audiovisuais sdo protegidas por
Direito de Autor. Pertencem aos seus autores

e titulares, os direitos patrimoniais , de cunho
pecuniario, e os morais, de natureza personalis-
sima, que, entretanto, cabem exclusivamente
ao diretor da obra audiovisual, por expressa
previsdo legal. Assim, por exemplo, aos autores e
titulares pertence o direito patrimonial exclusivo
de utilizar, fruir e dispor de sua obra, dependen-
do de prévia autorizacdo a reproducdo, edicéo,
adaptacao, distribuicéo e producao, assim

como a exibicdo audiovisual, cinematogréfica
ou por processo assemelhado. E, no ambito
moral, o direito a paternidade e integridade da
obra audiovisual. Destaque-se, que a Legislacao

Autoral é nitidamente contratualista ao tratar
da utilizacdo e produgédo de obra audiovisual,
prevendo, em seus artigos, inclusive, algumas
clausulas que devem conter um contrato de
producdo audiovisual, por exemplo.

m Necessita registro?

A protecdo concedida pelos direitos de autor

e aqueles que Ihe sdo conexos independe de
registro, que é facultativo, razdo pela qual a obra
encontra-se protegida automaticamente, desde
a criagdo. Nao hd, no Brasil, um 6rgdo especifico
para o registro de obras audiovisuais visando a
protecdo autoral. Com a extin¢do do Instituto
Nacional de Cinema, a sucessora Agéncia Nacio-
nal do Cinema (ANCINE) passou a fazer apenas o
registro do titulo da obra audiovisual, que é obri-
gatdrio, mas com finalidade que passa ao largo
do animo de protecao autoral. De qualquer
sorte, em ambito internacional, pactuou-se o
Tratado sobre o Registro Internacional de Obras
Audiovisuais (1989), criando-se um servico de
registro internacional para obras audiovisuais,
administrado pela Agéncia Internacional da
Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual.

mPrazo de protecao

O prazo de protecdo aos direitos patrimoniais
sobre obras audiovisuais é de setenta anos, a
contar de 1° de janeiro do ano subsequente ao
de sua divulgacdo. Apds esse periodo, é consi-
derada em dominio publico. Os direitos morais
de autor sobre a obra audiovisual sequem sendo
passiveis de protecdo mesmo apds a obra inte-
grar o dominio publico.

mAbrangéncia da protec¢do

Em face das peculiaridades do direito de autor e
os que lhe séo conexos, bem como a existén-
cia de Tratados e Convencdes Internacionais
que regulam a matéria em d&mbito internacio-
nal, principalmente a Convencédo de Berna, a
protecao as obras da-se de forma simultanea
em todos 0s paises signatarios, extravasando os
limites territoriais de suas respectivas nagoes,
bastando que a obra esteja protegida em seu
pais de origem.



mLimites da protecdo e excegoes

Além do limite temporal, a Lei de Direitos
Autorais prevé, expressamente, formas de
limitacdo ao direito de autor, com animo social
e de promocdo da cultura. Assim, sao livres
certos casos especiais, contanto que nao afetem
a exploragdo normal da obra, nem causem
prejuizo injustificado aos interesses legitimos do
autor, como, e.g., as parodias; a representacao,
inclusive por procedimento audiovisual, de
obras situadas permanentemente em logradou-
ro publico; a reprodugao de pequenos trechos,
na forma da lei, etc.

s Tipos penais relacionados

Os crimes contra a propriedade intelectual estdo
previstos no Titulo Ill, Capitulo 1, do Cédigo
Penal, que trata da violagcdo ao direito autoral.
Assim, o artigo 184 contempla o tipo penal de
“violar direitos de autor e os que |he sdo cone-
x0s”, imputando pena de detencdo, de 3 (trés)
meses a 1 (um) ano, ou multa. Os paragrafos 1°,
20 e 30, preveem as formas qualificadas do crime
tipificado no caput.



OBRAS DE ARTES PLASTICAS E FOTOGRAFIAS

Rodrigo Azevedo

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).

- Lei 12.853/13 (altera dispositivos da lei
9.610/98 e dispde sobre a gestdo coletiva de
direitos autorais).

- Lei 5.988/73 (regula os direitos autorais e da
outras providéncias).

- Decreto-Lei n° 2.848 de 1940 (cédigo penal).

- Decreto 26.675 de 1949 (convencdo interame-
ricana sobre direitos de autor em obras literdrias,
cientificas e artisticas de 1946).

- Decreto 75.699 de 1975 (convencédo de Berna
para a protecdo das obras literarias e artisticas
de 1971).

- Decreto 76.905 de 1975 (convencéo universal
sobre direito de autor de 1971).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS).

- Decreto 8469 de 2015 (regulamenta a lei
9.610/98 e a lei 12.853/13, para dispor sobre a
gestdo coletiva de direitos autorais).

m Meios de protecao

As obras de artes pldsticas, notadamente as
obras de desenho, pintura, gravura, escultura,
litografia e arte cinética, bem como as foto-
grafias e outras obras produzidas por qualquer
processo andlogo ao da fotografia, estdo
incluidas no ambito da protecdo conferida aos
Direitos de Autor, conforme artigo 72, Vil e VIII
da Lei 9.610/98. Para maiores detalhes quanto
aos direitos conferidos aos autores em geral, ver
capitulo anterior OBRAS LITERARIAS.

No que se refere as obras de artes plasticas e
figurativas, depende de autorizacdo prévia e
expressa do autor a utilizacdo da obra, por quais-
quer modalidades, incluindo a sua exposicao.
Contudo, salvo convengdo em contrario, o autor
de obra de arte plastica, ao alienar o objeto em
que ela se materializa, transmite o direito de ex-
po6-la, mas néo transmite ao adquirente o direito

de reproduzi-la.

A autorizacéo para reproduzir obra de arte
pldstica, por qualquer processo, deve se fazer por
escrito e se presume onerosa. A cépia de obra de
artes plésticas feita pelo préprio autor é assegura-
da a mesma protecao de que goza o original.

Por fim, os autores de obra de arte ou manuscri-
to, sendo originais, fazem jus ao chamado Direi-
to de Sequéncia, ou seja o direito, irrenuncidvel
e inaliendvel, de perceber, no minimo, 5% (cinco
por cento) sobre 0 aumento do preco eventual-
mente verificdvel em cada revenda.

De outro lado, o autor de obra fotogréfica tem
direito a reproduzi-la e coloca-la a venda, ob-
servadas as restricdes a exposicao, reproducdo

e venda de retratos, e sem prejuizo dos direitos
de autor sobre a obra fotografada, se de artes
plasticas. A fotografia, quando utilizada por
terceiros, deve indicar de forma legivel o nome
do seu autor. Além disso, é vedada a reproducdo
de obra fotografica que ndo esteja em absoluta
consonancia com o original, salvo prévia autori-
zacdo do autor.

mNecessita registro?

A protecdo as obras de artes plasticas e as
fotografias independe de registro. Caso o autor
opte por proteger sua obra através de registro,
este deve ser feito na Escola de Belas Artes da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

s Como se obtém a protec¢do?

Tal qual os demais direitos de autor, em razéo
das convencdes internacionais aplicaveis a
matéria, a protecao as obras de artes pldsticas e
as fotografias é conferida automaticamente, a
partir da sua criacdo. A condi¢do de autor pode
ser demonstrada por qualguer meio licito de
prova.

Mesmo assim, o interessado no registro de uma
obra de artes plésticas ou fotografia devera
fazé-lo mediante formuldrio préprio junto a
Escola de Belas Artes da Universidade Federal do
Rio de Janeiro.



mPrazo de proteg¢ao

O prazo de protecdo aos direitos patrimoniais de
autor sobre obras de artes plasticas é o mesmo
conferido aos autores em geral, ou seja, 70 anos
contados a partir de 1° de janeiro do ano subse-
quente ao falecimento do seu respectivo autor.
O prazo de protecdo aos direitos patrimoniais
sobre obras fotogréficas é de 70 anos, a contar
de 1° de janeiro do ano subsequente ao de sua
divulgacéo.

Uma vez decorridos esses lapsos temporais,

os direitos patrimoniais passam ao dominio
publico. Os direitos morais de autor sobre obras
de artes plasticas ou fotografias sequem sendo
passiveis de protecao mesmo apos as obras
integrarem o dominio publico.

s Abrangéncia da protecao

Em razdo das convencdes internacionais, a
protecao conferida as obras de artes plasticas
e as fotografias é exercida automaticamente
em todos os paises que aderiram aos tratados
aplicaveis a matéria.

mLimites da protecdo e excegoes

Tal qual nas demais obras protegidas por
Direitos de Autor, em alguns casos excepcionais,
obras de artes plasticas ou fotografias de ter-
ceiros podem ser utilizadas sem a necessidade
de obter autorizacdo do seu autor. As limita-
¢des estao descritas no artigo 46 e incluem: a
reproducdo de retratos, ou de outra forma de
representacdo da imagem, feitos sob encomen-
da, quando realizada pelo proprietério do objeto
encomendado, ndo havendo a oposi¢do da
pessoa neles representada ou de seus herdeiros;
a reproducao, em quaisquer obras, de pequenos
trechos de obras preexistentes, de qualquer
natureza, ou de obra integral, quando de artes
plasticas, sempre que a reproducdo em si ndo
seja o objetivo principal da obra nova e que ndo
prejudique a exploracdo normal da obra repro-
duzida, nem cause um prejuizo injustificado

aos legitimos interesses dos autores. Por fim, as

obras situadas permanentemente em logradou-
ros publicos podem ser representadas livremen-
te, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e
procedimentos audiovisuais.

aTipos penais relacionados

A tutela criminal do direito autoral esté disposta
no Titulo lll, Capitulo | - Dos Crimes Contra a
Propriedade Intelectual, artigos 184 e 186, do
Codigo Penal.



14 PROJETOS ARQUITETONICOS

Felipe Pierozan

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).

- Lei 10.406/02 (codigo civil).

- Lei 12.378/10 (regula o exercicio da arquitetura
e urbanismo; cria o conselho de arquitetura e
urbanismo do Brasil — CAU/BR e dos estados).

- Resolugdo n° 67/13 do CAU/BR (dispde sobre
os direitos autorais na arquitetura e urbanismo).
- Lei 5.988/73 (regula os direitos autorais e da
outras providéncias).

- Decreto-Lei n° 2.848 de 1940 (cédigo penal).

- Decreto 26.675 de 1949 (convencéo interame-
ricana sobre direitos de autor em obras literérias,
cientificas e artisticas de 1946).

- Decreto 75.699 de 1975 (convencao de Berna para
a protecao das obras literdrias e artisticas de 1971).

aMeios de protecao

Os projetos arquitetonicos sao obras intelectuais
protegidas por direitos de autor. Aquele que vio-
lar direitos de autor podera ser responsabilizado
civil, administrativa e penalmente. Alteracdes
em trabalho de autoria de arquiteto, tanto em
projeto como em obra dele resultante, somente
poderdo ser feitas mediante consentimento

por escrito do titular dos direitos autorais, salvo
acordo em contrario.

Além disso, o arquiteto tem o direito moral

de manutencdo da integridade de sua obra,

sob pena de poder repudiar a autoria e buscar
reparacao civil, se for o caso. No &mbito admi-
nistrativo, eventual infracdo, como por exemplo,
modificacdo de projeto por outro profissional
sem a aquiescéncia do arquiteto originario,
poderd suscitar a aplicagcdo de penalidades pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
Por sua vez, a criminalizacdo da conduta do
infrator, em casos como pldgio ou contrafagao,
se processa mediante queixa-crime ou por meio
de acdo penal publica incondicionada, depen-
dendo da tipificacédo penal da conduta.

mNecessita registro?
A lei autoral ndo exige o registro para fins de
protecao, mas apenas faculta ao autor o registro

de sua obra no érgao publico que tiver maior
afinidade com o direito resguardado. De outro
lado, a nova legislacao que regulamenta a pro-
fissdo dos arquitetos e urbanistas - Lei 12.378/10
-em seu art. 13, estabelece que, para fins de
comprovacao de autoria ou de participacao, o
arquiteto deverd registrar seus projetos e demais
trabalhos técnicos ou de criacdo no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) do ente da Fede-
racdo aonde atue. Contudo, a doutrina especiali-
zada refere que a norma é imprecisa, ressaltando
que nem tudo o que vai ao registro no CAU ser3,
essencialmente, objeto de direitos autorais no
sentido da Lei dos Direitos Autorais, e que, de
outro lado, a auséncia de registro do projeto
arquiteténico nao afasta o direito de autor. O
registro do projeto arquitetdnico junto ao CAU,
em verdade, é importante para a publicidade

do ato, para prova de anterioridade em caso

de eventual disputa de direito autoral, além de
contribuir para a formacao de acervo técnico do
profissional e, também, para fins de atribuicdo
de responsabilidade técnica.

s Como se obtém a protecdo?

Com a criacéo da obra intelectual nasce o direito
autoral e a sua protecao, independentemente
de registro. No entanto, havendo interesse no
registro do projeto, o arquiteto devera solicitar a
averbagdo por meio de requerimento especifico,
disponivel no Sistema de Informacdo e Comuni-
cacdo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(SICCAU). Os artigos 7° a 13 da resolugdo ne.
67/2013 do CAU estabelecem as condicées e
ditam o procedimento para registro de projeto e
trabalho técnico frente ao conselho.

mPrazo de proteg¢ao

Perduram por 70 anos os direitos patrimoniais
do projeto arquitetonico, contados de 1° de ja-
neiro do ano subsequente ao do falecimento do
autor ou do Ultimo coautor, se for o caso. Uma
vez decorrido esse lapso temporal, os direitos
patrimoniais passam ao dominio publico. Os
direitos morais de autor do arquiteto seguem
sendo passiveis de protecdo mesmo apds a obra
integrar o dominio publico.



mAbrangéncia da protecdo

O projeto arquiteténico, resguardado por direito
autoral, é protegido tanto nacional quanto
internacionalmente, mormente pelo fato de

o Brasil ser signatdrio da Convencdo de Berna.

A protecdo conferida no territério nacional é
estendida aos estrangeiros domiciliados no ex-
terior, contanto, que o pafs de origem assegure
a reciprocidade na protecdo aos direitos autorais
ou equivalentes.

Registre-se, outrossim, que mesmo depois

de finalizada a obra decorrente do projeto
arquitetdnico, o arquiteto preserva, no minimo,
os direitos morais, e dependendo da forma da
contratagdo, também lhe sdo resguardados os
direitos patrimoniais, haja vista que as diversas
modalidades de utilizacao da obra protegida
por direito autoral séo independentes entre si e
a autorizacao concedida para determinada obra
ndo se estende automaticamente a quaisquer
das demais.

mLimites da protecdo e excegoes

Os projetos arquitetonicos séo protegidos por
direito de autor, tendo o criador o direito de
assegurar a integridade da obra, opondo-se a
quaisquer modificagdes ou a pratica de atos que
possam prejudica-la ou atingi-lo em sua reputa-
¢do ou honra. Da mesma forma, ha previsao le-
gal do direito de modificacdo da obra, antes ou
depois de utilizada. Portanto, sem anuéncia do
autor, ndo pode o proprietario da obra realizar
modificacdes no projeto, a excecao da ocorrén-
cia de motivos supervenientes ou de razdes de
ordem técnica, devendo, ainda, ser comprovada
ainconveniéncia ou a excessiva onerosidade de
execucdo do projeto em sua forma origindria. O
autor poderd exercer o direito de repudio, quan-
do antes ou ap6s a conclusdo da obra, houver
modificacdo sem o seu consentimento. Cumpre
registrar, ainda, que os contratantes do projeto
arquiteténico poderdo pactuar, por escrito, ser
desnecessdria a solicitacdo de autorizacdo para
fins de modificacdo do projeto. Também, gize-se
que o interesse particular do autor ndo pode

ser absoluto frente ao direito constitucional de
propriedade do contratante do projeto ou dono

da obra, afinal de contas é o proprietario que vai
usufruir da edificacao. Por fim, as obras situadas
permanentemente em logradouros publicos po-
dem ser representadas liviemente, por meio de
pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos
audiovisuais.

s Tipos penais relacionados

O capitulo | do Titulo Il do Cédigo Penal - CP
tipifica “os crimes contra a propriedade intelec-
tual”. O art. 184 caput do CP prevé pena de de-
tencdo de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.
Por sua vez, os paragrafos do mencionado
dispositivo descrevem a hipdtese de cominagdo
de pena de reclusao, de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, e multa.



ED TRADUCOES E OBRAS DERIVADAS

Felipe Octaviano Delgado Busnello

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).

- Lei 9.609/98 (lei de software).

- Lei 12.853/13 (altera dispositivos da lei
9.610/98 e dispde sobre a gestdo coletiva de
direitos autorais).

- Lei 5.988/73 (regula os direitos autorais e da
outras providéncias).

- Decreto-Lei n° 2.848 de 1940 (cédigo penal).

- Decreto 26.675 de 1949 (convencdo interame-
ricana sobre direitos de autor em obras literérias,
cientificas e artisticas de 1946).

- Decreto 75.699 de 1975 (convencédo de Berna
para a protecdo das obras literdrias e artisticas
de 1971).

- Decreto 76.905 de 1975 (convencéo universal
sobre direito de autor de 1971).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS).

- Decreto 8.469 de 2015 (regulamenta a lei
9.610/98 e a lei 12.853/13, para dispor sobre a
gestdo coletiva de direitos autorais).

mMeios de protecao

A protecdo adequada as obras derivadas e as
traducdes é a dos direitos autorais. Para fins
preventivos, a comprovacdo da autoria e da an-
terioridade da criacdo pode ser feita por registro
(ver item abaixo), ou mesmo por outros meios
que atinjam o mesmo fim, como ata notarial,
processo judicial com o fim de recebimento

de uma sentenca declaratéria, ou outros meios
licitos de prova.

mNecessita registro?

N&o. As obras derivadas e tradugdes recebem
protecdo independente de registro, em virtude
do principio da protecéo automatica e confor-
me o art. 18 da Lei de Direitos Autorais. Para
comprovacao da autoria e da anterioridade,
entretanto, a Lei de Direitos Autorais faculta o
registro em érgaos apontados no art. 19 da Lei
n° 5988/73, dependendo do tipo de obra. Para
tradugdes de obras literarias, o érgdo compe-

tente é a Biblioteca Nacional, e demais tipos

de obras podem ser registradas “na Biblioteca
Nacional, na Escola de Musica, na Escola de
Belas Artes da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura

e Agronomia.” Para os mesmos fins também é
possivel realizar o registro por meio de entida-
des privadas que fornecem o mesmo servico.

s Como se obtém a protecdo?

A protecdo se obtém pelos critérios comuns de
resguardo dos direitos autorais.

Recebem protecdo as obras derivadas que pos-
suam suficiente originalidade, que se distingam
substancialmente das originais em que se ba-
seiam. As tradugdes, por sua vez, nao necessitam
ser originais para que sejam protegidas: basta
meramente terem sido criadas pelo tradutor, e
ndo automaticamente geradas.

Deve-se observar que essas obras sao protegidas
mesmo se criadas sem autorizacado dos titulares
dos direitos patrimoniais das obras originais, ou
mesmo se criadas em violacdo a direitos morais
alheios. Ainda que os detentores dos direitos
sobre as obras originais possam impedir o uso
das obras derivadas, os criadores das obras
derivadas e tradugdes podem também impedir
que outras pessoas, inclusive os criadores das
obras originais, utilizem suas obras derivadas e
tradugdes.

mPrazo de proteg¢dao

No Brasil o prazo para a protecdo dos direi-

tos patrimoniais sobre as obras derivadas e
traducdes é de 70 anos a partir do dia 10 de
janeiro do ano subsequente ao do falecimento
do autor. No caso de programas de computa-
dor, entretanto, o prazo é mais reduzido, de 50
anos, contados do mesmo marco. Caso a obra
provenha de outro pafs, 0 prazo serd o atribuido
no pais original, caso este seja menor do que o
brasileiro.

Leis anteriores a atual Lei dos Direitos Autorais
conferiam prazos menores de protecao. Por
consequéncia, o calculo retroativo dos prazos de
protecdo nao é possivel. Para saber se uma obra



estd protegida ou em dominio publico, deve-se
realizar o cdlculo a partir da legislagéo aplicavel
na época de sua criacdo, considerando-se tam-
bém toda a legislacao posterior.

Mesmo apds a obra derivada ou tradugao
integrar o dominio publico, os direitos morais de
autor seguem sendo passiveis de protecéo.

s Abrangéncia da protecdo

Obras derivadas e tradugdes sao obras protegi-
veis por direitos autorais, independentemente.
A protecdo conferida a estas classes de obras é
a mesma conferida as obras em que se baseiam,
conforme aplicavel.

Em razao das convencdes internacionais aplica-
veis aos direitos de autor, a protecdo conferida
as obras derivadas e tradugdes é exercida auto-
maticamente, em todos os paises que aderiram
aos tratados que governam a matéria.

mLimites da protecdo e excegoes

Sao aplicaveis as obras derivadas e as tradu-
¢Hes as mesmas excecdes e 0s mesmos limites
devidos a qualquer obra protegivel por direitos
autorais (ver capitulo OBRAS LITERARIAS).

s Tipos penais relacionados

Os crimes contra a propriedade intelectual estao
previstos no Titulo Ill, Capitulo 1, do Cédigo
Penal, que trata da violagdo ao direito autoral.
Assim, prevé o artigo 184, caput, do CP, o tipo
penal de “violar direitos de autor e os que Ihe
sdo conexos”, imputando pena de detencdo, de
3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa. Os para-
grafos 19,29 e 39, preveem as formas qualificadas
do crime previsto no caput.



m ARTISTAS INTERPRETES OU EXECUTANTES, PRODUTORES

Mauricio Brum Esteves

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).

- Lei 6.615/78 (regulamentacéo da profisséo de
jornalista).

- Lei 6.533/78 (regulamentacdo das profissdes de
artistas em espetdculos de diversdes).

- Decreto-Lei n° 2.848 (cédigo penal).

- Decreto 57.125/65 (convengao internacio-

nal para protecao aos artistas interpretes ou
executantes, aos produtores de fonogramas e
aos organismos de radiodifuséo - Convencdo de
Roma).

- Decreto 75.699 de 1975 (convencédo de Berna
para a protecdo das obras literdrias e artisticas de
1971).

- Decreto 76.906/75 (convencgéo sobre protecéo
de produtores de fonogramas contra a reprodu-
¢&o ndo autorizada de seus fonogramas - Con-
vencdo de Genebra).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relaciona-
dos ao comércio - TRIPS de 1994).

- Decreto 8.469 de 2015 (regulamenta a lei
9.610/98 e a lei 12.853/13, para dispor sobre a
gestdo coletiva de direitos autorais).

a Meios de protecao

Os artistas intérpretes ou executantes, produto-
res fonograficos e empresas de radiodifusao, séo
detentores de Direitos Conexos aos direitos de
autor, seja sob o aspecto patrimonial, de cunho
pecuniario, seja no ambito moral, de natureza
personalissima. Assim, aos artistas intérpretes

ou executantes pertence o direito exclusivo de
autorizar ou proibir a fixacdo, a reproducdo, a
radiodifusdo e qualquer outra modalidade de
utilizacdo de suas interpretacdes, fixadas ou nao.
E, no ambito moral, os direitos de integridade

e paternidade, além daqueles aplicaveis aos
direitos de autor, no que couber. Aos produtores
fonograficos pertence o direito exclusivo de au-
torizar ou proibir a reproducdo, total ou parcial, a
distribuicéo, a comunicacdo ao publico, inclusive
pela radiodifusao, e qualquer outra modalidade

de utilizacao de seus fonogramas. Por fim, as
empresas de radiodifuséo pertence o direito
exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissao,
fixacdo e reprodugao de suas emissdes, bem
como a comunicagao ao publico, pela televiséo,
em locais de frequéncia coletiva.

mNecessita registro?

A protecdo concedida pelos direitos de autor

e aqueles que lhe sdo conexos independe de
registro, que é facultativo, razdo pela qual a

obra encontra-se protegida desde a criacéo. Os
Direitos conexos, em si, nao comportam registro,
em razao da caracteristica de ndo serem “obras”,
no sentido legal do termo, mas um direito
vizinho ao direito do autor. No caso especifico
das obras musicais, com ou sem letra, o registro
deve ser efetuado perante a Escola de Musica da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, através
da apresentacdo dos documentos necessarios,
acompanhados da representacdo da obra em
notacdo musical.

aPrazo de proteg¢ao

O prazo de protecdo aos Direitos Conexos é de
setenta anos, contados a partir de 1° de janeiro
do ano subsequente a fixagéo, para os fonogra-
mas; a transmissao, para as emissdes das em-
presas de radiodifusao; e a execucdo e represen-
tacdo publica, para os demais casos. Apds esse
periodo, é considerada em dominio publico.

Os direitos morais (conexos aos de autor) se-
guem sendo passiveis de protecao mesmo apos
a obra integrar o dominio publico.

s Abrangéncia da protecao

Em face das peculiaridades do direito de autor
e dos que Ihe sdo conexos, bem como da exis-
téncia de Tratados e Convencdes Internacionais
que regulam a matéria em ambito internacio-
nal, principalmente a Convencao de Berna, a
protecdo as obras dé-se de forma simultanea
em todos os paises signatarios, extravasando os
limites territoriais de suas respectivas nagoes,
bastando que a obra esteja protegida em seu
pais de origem.



FONOGRAFICOS E EMPRESAS DE RADIODIFUSAO

mLimites da protecdo e excegoes

Além do limite temporal, a Convencdo de Roma
prevé excecdes especificas, em se tratando de
Direitos Conexos, para os casos de: utilizacdo
para uso privado; curtos fragmentos em relatos
de acontecimentos de atualidade; fixacdo eféme-
ra realizada por um organismo de radiodifusao,
pelos seus proprios meios e para as suas préprias
emissdes; e, utilizacao destinada exclusivamen-
te ao ensino ou a investigacao cientifica. Em
qualquer caso, as excecoes ao direito autoral,
presentes nos arts. 46 e sequintes da Lei dos
Direitos Autorais, sao aplicveis, no que couber,
para os direitos conexos.

aTipos penais relacionados

Os crimes contra a propriedade intelectual estdo
previstos no Titulo Ill, Capitulo 1, do Cédigo
Penal, que trata da violacdo ao direito autoral.
Assim, prevé o artigo 184, caput, do CP, o tipo
penal de “violar direitos de autor e 0s que Ihe sdo
conexos”, imputando pena de detencéo, de 3
(trés) meses a 1 (um) ano, ou multa. Os paragra-
fos 10, 20 e 39, preveem as formas qualificadas do
crime previsto no caput.



m PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Angela Kretschmann

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).

- Lei 9.609/98 (lei de software).

- Decreto-Lei n° 2.848 de 1940 (cédigo penal).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-

nados ao comércio - TRIPS).

mMeios de protecdo

O software é protegido basicamente como um
programa de computador, bem intangivel, no
mesmo regime conferido pela legislacao de
direitos de autor as obras literéarias, artisticas e
cientificas (art. 2°,, da Lei 9.609/98). Excepcio-
nalmente, o software também pode ser parte
integrante de uma mdquina, €, nesse caso, obter
protecdo como invencao (ver capitulo “INVEN-
COES", a seguin).

mNecessita registro?

O software ndo necessita registro, nos termo
expressos pelo paragrafo 3°, do artigo 2°, da
Lei 9609/98. No caso de software integrante

de uma méaquina, podera ser depositado como
patente de invencéo (ver capitulo “INVENCOES”,
a seguir). Em ambos os casos, entretanto, para

a seguranca do seu direito, o autor podera
proceder ao pedido de registro como direito de
autor, junto ao Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial - INPI. A autoria do programa é
comprovada também pela publicacao, sendo o
registro — no ambito dos direitos de autor — ape-
nas um meio de alcancar uma prova da mesma,
nado sendo obrigatério, tendo caréter declaraté-
rio, e ndo constitutivo de direito

s Como se obtém a protecdo?

A protecdo autoral é concedida com a simples
criagdo do programa, ou seja, a exteriorizacdo do
mesmo, nos termos do regime de protecdo das
obras artisticas, literarias e cientificas. Entretanto,
para maior seguranca o autor poderd proceder

ao registro, junto ao INPI. No caso de invencéo
que contenha um software, ver capitulo “INVEN-
COES" a sequir.

mPrazo de protegao

O parégrafo 2°, do artigo 2°, da Lei 9.609
determina que a tutela dos direitos relativos a
programa de computador é assegurada pelo
prazo de 50 anos, contados a partir de 1° de
janeiro do ano subsequente ao da sua publica-
¢do ou, na auséncia desta, da sua criacdo. No
caso de invengao que contenha um software,
ver capitulo “INVENCOES” a sequir.

s Abrangéncia da protecao?

Na mesma linha da protecao as obras litera-
rias, artisticas e cientificas, a protecao autoral
concedida ao software envolve prerrogativas
morais e patrimoniais. Sado direitos morais o

de reivindicar a paternidade do programa e o
direito de se opor as alteracdes ndo-autoriza-
das, quando estas impliquem em deformacéo,
mutilacdo ou prejudiquem a sua honra ou
reputacao. Ja entre os direitos patrimoniais es-
tdo o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor
de sua obra, incorrendo em ilicito quem, por
qualgquer meio, no todo ou em parte, reproduz,
vende, expde a venda, importa, adquire, oculta
ou tem em depdsito para fins de comércio,
original ou cépia de programa de computador
produzido com viola¢do de direito autoral, ou
seja, sem a autorizacdo expressa do autor ou de
quem o represente. A lei do software garante
0s mesmos direitos aos estrangeiros domicilia-
dos no exterior, desde que o pafs de origem do
programa conceda, aos brasileiros e estrangei-
ros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.
Assim, a abrangéncia é internacional, dada a
natureza da protecéao, de modo que pafses

que sdo signatdrios da Convencao da Unido de
Berna também concedem direitos iguais aos
criadores de software. No caso de invencao que
contenha um software, ver capitulo “INVEN-
COES” a seguir.



mLimites da protecdo e excegoes

Nos termos do artigo 60, da Lei 9.609, ndo
constituem ofensa aos direitos do titular de
programa de computador: a reproducdo, em um
s6 exemplar, de copia legitimamente adquirida,
desde que se destine a copia de salvaguarda ou
armazenamento eletronico, hipdtese em que o
exemplar original servird de salvaguarda; a cita-
cdo parcial do programa, para fins didaticos, des-
de que identificados o programa e o titular dos
direitos respectivos; a ocorréncia de semelhanca
de um programa a outro, preexistente, quando
se der por forca das caracteristicas funcionais

de sua aplicacdo, da observancia de preceitos
normativos e técnicos, ou de limitagdo de forma
alternativa para a sua expressao; a integracao de
um programa, mantendo-se suas caracteristicas
essenciais, a um sistema aplicativo ou operacio-
nal, tecnicamente indispensavel as necessidades
do usudrio, desde que para o uso exclusivo de
quem a promoveu. No caso de invencdo que
contenha um software, ver capitulo “INVEN-
COES" a sequir.

s Tipos penais relacionados

Constitui ilicito, passivel de sancdo civel e penal:
a reproducao, por qualquer meio, de programa
de computador, no todo ou em parte, para fins
de comércio, sem autorizacdo expressa do autor
ou de quem o represente. Nesse caso a san¢ao
penal envolve a reclusdo, de 1 (um) a 4 (quatro)
anos, e multa; ja a sancao civil é determinada
pelo juizo da causa e envolverd pena pecunidria,
com pagamento de perdas e danos e indeni-
zacdo. Além disso, a mesma pena é aplicada a
quem vende, expde a venda, introduz no Pafs,
adquire, oculta ou tem em depdsito, para fins
de comércio, original ou copia de programa de
computador, produzido com violagcdo de direito
autoral. Em geral o procedimento necessita de
queixa, com excecao de atos praticados em pre-
juizo de entidade de direito publico, autarquia,
empresa publica, sociedade de economia mista
ou fundacao instituida pelo poder publico, se
resultar ainda em sonegacéo fiscal ou qualquer
crime contra a ordem tributaria, ou envolvendo
relagdo de consumo.



INVENCOES

Milton Lucidio Ledo Barcellos

mLegislagdo aplicavel:

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).

- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992
(convencéo da unido de Paris para a protecao da
propriedade industrial).

- Decreto 81.742 de 1978 (tratado de coopera-
¢cao em matéria de patentes - PCT).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS).

= Meios de proteg¢ao

As invencgdes sdo essencialmente protegidas
através do sistema de patentes. No entanto, a
protecdo via sistema de patentes é uma opgdo
do inventor e/ou titular da invencdo, podendo,
caso assim entenda, manté-la em segredo ou,
ainda, divulga-la livremente, abdicando da
protecdo legal. Ha, também, a possibilidade de
cumulacdo de direitos envolvendo uma inven-
cdo. Exemplificativamente, uma invencao, além
de ser protegida pelo sistema de patentes, pode
vir a obter protecdo da sua expresséo visual
externa (bi ou tridimensional) quando incorpo-
rada a um determinado produto industrializavel
(através de registro de desenho industrial, ver
capitulo “DESIGN” a seguir). Ainda exemplifi-
cativamente, uma invencdo pode também ser
implementada através de um programa de com-
putador, sendo este programa protegido pela
lei especifica dos programas de computador (Lei
9.609/98 - ver capitulo “SOFTWARE"). Frise-se
que a protecdo cumulativa depende do preen-
chimento de requisitos proprios legais impostos
a criacdo intelectual.

mNecessita registro?
Sim, para a protecao da invencdo via sistema

de patentes é essencial o preenchimento dos
requisitos e condicdes de patenteabilidade,
assim como a elaboragdo, ingresso e acompa-
nhamento de processo administrativo proprio,
que tramita no INPI. Vulgarmente fala-se que a
concessao da patente pelo INPI representa um
“registro de patente”, no entanto, tecnicamente,
o termo “registro” é estranho ao sistema de pa-
tentes, de modo que a obtengdo da concessdo
da patente é expressa através da Carta-Patente.

s Como se obtém a protecio?

A protecdo é obtida através da apresentacao de
um pedido de patente de invencao, que formara
um processo administrativo no INPI. Este pro-
cesso deverd preencher os requisitos formais e
materiais previstos na legislacao especial, assim
como nas diretrizes, instrucoes e atos adminis-
trativos oficiais do INPI, naquilo em que forem
aplicdveis. Uma vez apresentado o pedido, sera
submetido a exames formal e, posteriormente,
de mérito, mediante processo administrativo
proprio no qual, uma vez preenchidos os requi-
sitos e condicoes, possibilitara o deferimento
do pedido de patente de invencao. Frise-se que
0 processo administrativo de patente possui
diversas etapas que envolvem pagamento

de taxas federais, tais como o préprio pedido,
requerimento de exame substantivo (de mérito),
anuidades (retribuicdes anuais devidas inclusive
apds a concessao da patente), expedicdo da
carta-patente, entre outras.

s Prazo de protegao

A protecdo conferida por uma patente de inven-
cdo é de 20 (vinte) anos, contados da data de
depdsito. Uma vez expirado o prazo de protecao
da patente de invencdo, esta entra em dominio
publico, podendo ser explorada por terceiros
livremente.



mAbrangéncia da protecdo

A protecdo conferida pela patente é limitada ao
Pafs no qual a mesma foi requerida e proces-
sada. A patente confere ao seu titular o direito
de impedir terceiros de, sem o seu consenti-
mento, produzir, usar, colocar a venda, vender
ou importar com estes propésitos produto
objeto de patente, processo ou produto obtido
diretamente por processo patenteado. Caso haja
interesse em obter protecdo internacional da
patente de invencao, deverdo ser observados os
prazos legais previstos essencialmente na Lei da
Propriedade Industrial Brasileira, na Convencéo
da Unido de Paris para a Protecdo da Proprieda-
de Industrial e no Tratado de Cooperacdo em
Matéria de Patentes (ver item 1.1 acima).

sLimites da protecdo e excegdes

A protecdo da invencéo através do sistema de
patentes € limitada ao teor das reivindicacdes
integrantes do pedido de patente, interpretado
com base no relatério descritivo e nos dese-
nhos. A invengao que seja objeto de patente
validamente concedida pelo INPI possui algu-
mas limitacdes legais de oponibilidade contra
terceiros. Além disso, existem limitagdes legais
quando a elegibilidade a protecédo pelo sistema
de patentes (seja por ndo ser considerada uma
invencdo, seja por nao ser patentedvel por
expressa disposicao legal).

s Tipos penais relacionados

Os tipos penais relacionados as patentes de
invencgao estdo elencados nos arts. 183 a 186 da
Lei 9.279/96, prevendo penas que oscilam de 1
(um) més a1 (um) ano de detencéo ou multa.
Atencéo especial deve ser dada a tipificacdo das
condutas especificas, assim como a possibilida-
de de violacao parcial da patente de invencdo
ou por utilizacao de meios equivalentes. Entre
outros aspectos, necessaria a compreensao do
escopo de protecdo da patente de invenc¢éo
para a caracterizacao da infracdo penal, assim
como as possiveis repercussdes civeis decorren-
tes desta.



MODELQOS DE UTILIDADE

Milton Lucidio Ledo Barcellos

@ Legislacdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).

- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992
(convencao da uniao de Paris para a protecdo da
propriedade industrial).

- Decreto 81.742 de 1978 (tratado de coopera-
¢do em matéria de patentes - PCT).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS).

= Meios de proteg¢ao

Os modelos de utilidade sdo essencialmente
protegidos através do sistema de patentes. No
entanto, a protecéo via sistema de patentes é
uma opgao do autor e/ou titular do modelo

de utilidade, podendo, caso assim entenda,
manté-lo em segredo ou, ainda, divulga-lo
livremente, abdicando da protecdo legal. Assim
como ocorre com as invengoes, hd a possibili-
dade de cumulacao de direitos de propriedade
industrial além do previsto pelo sistema de
patentes. No mesmo sentido das invencdes, a
possibilidade de protecdo cumulativa depende
do preenchimento de requisitos e condicdes
proprias legais impostas para cada tipo de
criacéo intelectual.

mNecessita registro?

Sim, para a protecao do modelo de utilidade via
sistema de patentes é essencial o preenchimen-
to dos requisitos e condi¢des de patenteabilida-
de préprios do modelo de utilidade, assim como
a elaboracdo, ingresso e acompanhamento de
processo administrativo especifico que tramita
no INPI.

aComo se obtém a protecdo?
A protecéo é obtida através da apresentacdo de
um pedido de patente de modelo de utilidade

que formara um processo administrativo no
INPI. Este processo deverd preencher os requi-
sitos formais e materiais previstos na legislacéo
especial, assim como nas diretrizes, instrugdes

e atos administrativos oficiais do INPI, naquilo
em que forem aplicaveis. Uma vez apresentado
o pedido, serd submetido a exame formal e,
posteriormente, de mérito, mediante processo
administrativo préprio no qual, uma vez preen-
chidos os requisitos e condi¢bes, possibilitard o
deferimento do pedido de patente de modelo
de utilidade. Frise-se que o processo adminis-
trativo de patente possui diversas etapas que
envolvem pagamento de taxas federais, tais
como o proprio pedido, requerimento de exame
substantivo (de mérito), anuidades (retribuicoes
anuais devidas inclusive apds a concessao da pa-
tente), expedicdo da carta-patente, entre outras.

mPrazo de protegao

A protecédo conferida por uma patente de
modelo de utilidade é de 15 (quinze) anos, con-
tados da data de depdsito. Uma vez expirado o
prazo de protecdo da patente de modelo de uti-
lidade, esta entra em dominio publico, podendo
ser explorada por terceiros livremente.

mAbrangéncia da protec¢dao

A protecdo conferida pela patente é limitada ao
Pais no qual a mesma foi requerida e processa-
da. A patente de modelo de utilidade confere ao
seu titular o direito de impedir terceiros de, sem
0 seu consentimento, produzir, usar, colocar a
venda, vender ou importar com estes propdsitos
produto objeto de patente. Caso haja interesse
em obter protecédo internacional da patente de
modelo de utilidade, deverao ser observados os
prazos legais previstos essencialmente na Lei da
Propriedade Industrial Brasileira, na Convencéo
da Unido de Paris para a Protecdo da Proprieda-
de Industrial e no Tratado de Cooperagdo em
Matéria de Patentes.



mLimites da protecdo e excegoes

A protecao dos modelos de utilidade através do
sistema de patentes é limitada ao teor da(s) rei-
vindicacdo(6es) presentes no pedido de patente
de modelo de utilidade, interpretada(s) com base
no relatério descritivo e no(s) desenho(s). O mo-
delo de utilidade objeto de patente validamente
concedida pelo INPI possui algumas limitacdes
legais de oponibilidade contra terceiros. Além
disso, ha algumas limitagdes legais quanto a
elegibilidade a protecdo do modelo de utilidade
pelo sistema de patentes (seja por ndo ser consi-
derado um modelo de utilidade, seja por ndo ser
patentedvel por expressa disposicao legal).

s Tipos penais relacionados

Os tipos penais relacionados as patentes de
modelo de utilidade estdo elencados nos arts.
183, 1a 186 da Lei 9279/96, prevendo penas que
oscilam de 1 (um) mésa 1 (um) ano de detencdo
ou multa. Atencédo especial deve ser dada a
tipificacdo das condutas especificas, assim como
a possibilidade de violacdo parcial da patente
ou por utilizacao de meios equivalentes. Entre
outros aspectos, necessaria a compreensao do
escopo de protecao da patente de modelo de
utilidade para a caracterizagdo da infracdo penal,
assim como as possiveis repercussoes civeis
decorrentes desta.



André de Oliveira Shenini Moreira

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).

- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).

- Decreto-Lei n° 2.848 de 1940 (cédigo penal).

- Decreto 26.675 de 1949 (convencéo interame-
ricana sobre direitos de autor em obras literarias,
cientificas e artisticas de 1946).

- Decreto 75.699 de 1975 (convencédo de Berna
para a protecao das obras literarias e artisticas
de 1971).

- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992
(convencao da unido de Paris para a protecdo da
propriedade industrial).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS de 1994).

aMeios de protecao

No Brasil, as criagbes de design podem receber
protecdo de algumas dreas da propriedade
intelectual, dependendo essencialmente do seu
teor. Na maioria dos casos, a protecdo encon-
tra-se no sistema de desenho industrial. J4d em
outras situacoes, tal protecdo pode estar no
ambito dos direitos autorais. Em alguns casos
especificos, tais criacdes podem desfrutar até
mesmo de ambas protecdes.

Conforme a Lei da Propriedade Industrial - LPI,
considera-se criacdo passivel de protecéo por
desenho industrial “a forma plédstica ornamental
de um objeto ou o conjunto ornamental de
linhas e cores que possa ser aplicado a um pro-
duto”. Exemplos claros de criacdes protegidas
pelo desenho industrial sdéo modelos de mobili-
ario, loucas, design de automdveis, estampas de
roupas, brinquedos, entre outras criagdes que se
enquadrem na definicdo acima e que atendam
aos requisitos estipulados por lei (novidade,
originalidade e aplicacdo industrial). Deve ficar
claro que a protecdo de desenho industrial recai
sobre a expressao estética de um objeto, e nédo
sobre aspectos técnico-funcionais da criacéo,
mesmo que estes existam.

No tocante a protecao por direito autoral,
aplicar-se-do as criagdes de design, quando for

0 caso, boa parte das disposicdes observadas no
capitulo “OBRAS DE ARTES PLASTICAS E FOTO-
GRAFIAS” desta Cartilha. Para que uma criagéo
de design seja protegida por direito autoral,

ela deve possuir valor artistico em sua esséncia
(diferente daquelas protegidas por desenho
industrial, que bastam ser novas, originais e in-
dustrializaveis). Exemplos de criacdes de design
que podem ser protegidas pelo direito autoral:
projetos de identidade visual, pecas de moda,
artigos de joalheria, entre outros.

Por fim, em determinadas criaces é possivel a
cumulacdo de protecao. Contudo, para que tal
hipdtese ocorra, deve ser possivel dissociar o
teor artistico de uma criagcdo daquele carater in-
dustrial do objeto, protegendo cada um desses
aspectos pelos respectivos institutos juridicos
citados. Exemplos de obras que podem receber
essa dupla protecao (sempre serd necessario um
exame concreto de cada caso): pecas de joalhe-
ria, artigos de moda, entre outros.

m Necessita registro?

A protecdo de criacdes de design pelo sistema
de desenho industrial depende da realizacdo de
registro, conforme determina a LPI, o qual serd
obtido por meio de um processo administrativo
junto ao INPI.

Com relagdo as obras protegidas por direito
autoral, ndo ha obrigatoriedade do registro para
a existéncia do direito — basta que a criagao
tenha sido exteriorizada, bem como que seu
titular consiga comprovar sua autoria e quando
tal criacdo ocorreu. Maiores informacoes a este
respeito podem ser observadas no capitulo
“OBRAS DE ARTES PLASTICAS E FOTOGRAFIAS”
desta Cartilha.

mComo se obtém a protecdo?

No sistema do desenho industrial, o titular de-
verd requerer o registro perante o INPI, por meio
de um processo administrativo, que é iniciado
com o pedido de registro e que deverd atender
a diversos requisitos estabelecidos na LPl e nos
atos normativos e resolu¢des promulgadas pela
propria autarquia. Atengédo especial deve ser
concedida a apresentacdo de desenhos ou foto-



grafias do objeto a ser registrado, visto que, em
determinadas situacoes, sdo exigidas diferentes
vistas da criacdo. Importante citar, também, que
um pedido pode contemplar até 20 variagdes
do objeto, desde que voltadas ao mesmo
propdsito e desde que tais variagbes possuam a
mesma caracteristica distintiva preponderante.
Deve ser destacado que o sistema de registro

do desenho industrial possui uma peculiaridade:

a concessao do registro é automatica e ocorre
juntamente com a publicagdo do pedido, desde
que as exigéncias formais sejam atendidas. O
INPI ndo realiza um exame de mérito sobre

o conteldo do pedido, mas o titular pode
solicita-lo, mediante peticao especifica. Ainda
que o direito nasca da concessao do registro,
um exame de mérito favoravel concede maior
certeza ao direito.

Para que um registro de desenho industrial
permaneca vélido mostra-se necessario o paga-
mento de retribuicdes quinquenais ao INPI.

mPrazo de proteg¢ao

No sistema de desenho industrial, o titular de-
verd requerer a protecao de sua criacdo em até
180 (cento e oitenta) dias contados da primeira
divulgacao, sob pena de ter sua criacdo inserida
no dominio publico. Uma vez concedido o re-
gistro, o mesmo ficara vélido por 10 (dez) anos,
podendo ser prorrogado por 3 (trés) periodos
de 5 (cinco) anos cada, mediante pagamento de
taxa especifica.

No caso de criacdo de design protegida por
direitos autorais, fazemos referéncia ao disposto
no capitulo “OBRAS DE ARTES PLASTICAS E
FOTOGRAFIAS” desta Cartilha, acerca do prazo
de protecao.

s Abrangéncia da protecao

O registro de desenho industrial confere ao

seu titular o direito de impedir terceiros, sem
seu consentimento, de produzir, usar, colocar a
venda, vender ou importar objeto que reprodu-
za ou imite substancialmente as caracteristicas
do objeto registrado. Também é concedido

ao titular o direito de licenciar ou ceder o seu
registro. O direito conferido por este registro é

limitado ao territdrio brasileiro, sendo possivel
ao titular, por meio de tratados internacionais,
realizar registros em outros paises aproveitando
a data de depdsito do primeiro pedido realizado,
registros estes que também ficarao limitados ao
territério em que foram concedidos.

Com relagdo ao sistema de direito autoral, a Lei
dos Direitos Autorais - LDA confere ao autor o
direito exclusivo de usar, fruir e dispor de sua
obra, assim como uma série de direitos morais
de autor, que podem ser melhor observados
nos capitulos “OBRAS LITERARIAS” e “OBRAS

DE ARTES PLASTICAS E FOTOGRAFIAS” desta
Cartilha. Ainda que a protecéo da criagdo por
este sistema seja automadtica (independe de for-
malidades), as obras protegiveis serao reguladas
pela legislacao de cada pais onde o direito for
exercido.

mLimites da protecdo e excegoes

Os direitos conferidos pelo registro de dese-
nho industrial ndo podem ser exercidos (i)
contra atos desautorizados de terceiros, sem
fins comerciais, que ndo afetem os interesses
econdmicos do titular do registro, (i) contra
atos realizados por terceiros desautorizados em
experimentos para fins cientificos e tecnolégicos
e (iii) no caso de importacao paralela. Uma ex-
cecdo ao direito conferido ao titular do registro
diz respeito a terceiro que, de boa fé, utilizava

0 mesmo objeto antes da data de depdsito do
pedido, ficando autorizado a seguir com tal uso
dentro das mesmas condig¢des anteriores.

Com relacdo as limitagcdes conferidas pelos
direitos autorais, maiores informacdes podem
ser encontradas no capitulo “OBRAS DE ARTES
PLASTICAS E FOTOGRAFIAS" desta Cartilha.

aTipos penais relacionados

A LPI determina que é crime contra o desenho
industrial a fabricacdo de produto que incorpore
ou imite substancialmente objeto protegido,
capaz de induzir em erro ou em confusao, assim
como qualquer forma de comercializacdo de
produto que contenha tais caracteristicas. A
pena por quem cometer tais crimes é de 3 (trés)
meses a 1 (um) ano de detencao ou multa.



m KNOW HOW E SEGREDOS INDUSTRIAIS

César Alexandre Leao Barcellos

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-

nados ao comércio - TRIPS de 1994).

aMeios de protecao

Podemos conceituar o Know How (como fazer,
em tradugéo livre) como género ou abrangéncia
da qual o segredo de fabrica ou negécio é uma
espécie ou uma especificacdo, uma vez que o
primeiro pode ser uma técnica ou procedimen-
to tutelado por segredo, ou uma técnica ou
procedimento dominado por diversas empresas.
O Contrato de Know How também é chamado
de Acordo ou Contrato de Fornecimento de
Tecnologia.

Know How é um direito de natureza intangivel,
um bem imaterial, sendo-lhe aplicadas as leis

de protecao a propriedade intelectual, notada-
mente no que se refere a prevencédo aos atos de
concorréncia desleal.

O Know How pode ser cumulado com Segredo
Industrial ou Trade Secret.

mNecessita registro?

Em geral, ndo.

Contudo, o Know How expresso através de

um Contrato pode ser registrado em qualquer
Cartdrio de Titulos e Documentos. Por outro lado
a Lei de Propriedade Industrial, no seu Art. 211,
determina que “O INPI fard o registro dos contra-
tos que impliquem transferéncia de tecnologia,
contratos de franquia e similares para produzirem
efeitos em relagdo a terceiros.”, assim podendo
incluir-se o contrato de Know How. E bom ob-
servar que o objeto do Know How diz respeito a
tecnologia (conhecimento técnico aplicado) que
Nao esta sujeito a prote¢do patentdria.

O contrato de Know How recebe um tratamento

restritivo do INPI, baseado em ato normativo,
sendo tratado como um contrato de forneci-
mento e aquisicdo definitiva de tecnologia, e
nao como uma licenga temporaria de uso de
uma tecnologia.

s Como se obtém a protecao?

A protecdo do Know How se da primeiramente
através de um Contrato de Know How com
informacdes originadas de experiéncias ou da
realizacdo pratica de certa técnica ou atividade,
contendo a assinatura de ambos contratantes,
podendo ainda ser registrado em qualquer Car-
torio de Titulos e Documentos ou no INPI.

Para registro no INPI o Contrato de Licenca de
Fornecimento de Tecnologia ou Know How
deverd conter: 1- uma especificacdo do con-
junto de dados e informacdes técnicas objeto
da contratacdo, bem como o seu objetivo;

2- determinacédo do prazo da contratacdo, que
ndo podera ultrapassar o prazo de 5 anos, a
contar da data de assinatura pelas partes; 3-
estabelecimento da natureza da licenca, sendo
exclusiva ou ndo, bem como possibilidade de
sublicenciamento; 4- especificacdo das regras de
remuneracao, seguindo as limitacdes impostas
por Leis; 5- especificacdo da responsabilidade do
recolhimento do imposto devido no Brasil.

mPrazo de protegao

Segredos de negdcio podem ser resguardados
durante o periodo ilimitado de tempo em que
as informacgdes ndo vierem a publico por meios
licitos.

Para contratacdes junto a terceiros, o prazo de
protecdo do Know How pode ser determinado
no Contrato, assinado por ambas as partes. No
entanto, conforme determinacao de lei, o prazo
da contratagcao nao podera ultrapassar 5 (cinco)
anos, a contar da data de assinatura pelas partes.
H& dominio publico quando o prazo de prote-
cdo é expirado por determinagdo contratual.



mAbrangéncia da protecdo

O Know How é abrangido por um direito intan-
givel e imaterial. Os direitos de Know How fazem
parte do conhecimento reservado de ideias,
produtos ou procedimentos industriais em que
o empreendedor, por seu valor competitivo para
empresa, deseja manter oculto, mediante sigilo.
Somente a patente é publicada, o know-how
ndo. O limite territorial para o Know How é
determinado pelo Contrato ou pelas medidas
préticas adotadas pelo seu titular para resguar-
dar o sigilo quanto ao mesmo.

mLimites da protecdo e excegoes

Quem limita a protecao dos Contratos de Know
How sdo as partes contratantes, e estes Acordos
sao por prazo determinado. Contratos de forne-
cimento de tecnologia com cldusula de segredo
ad eternum ndo sdo passiveis de registro, por-
que o INPI nao os aceita.

s Tipos penais relacionados

Nos casos de perda de controle sobre a tecno-
logia, a ocorréncia de san¢des penais ou civis s6
atingem as divulgagdes n&o autorizadas estabe-
lecidas em desacordo com vinculo contratual
pré-estabelecido ou o contrato de trabalho. Os
tipos penais relacionados se encontram na Lei
9.279/96, notadamente no que se refere aos
crimes de concorréncia desleal.



TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Kelly Lissandra Bruch

mLegislagdo aplicavel:

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Leine 11.484, de 31 de maio de 2007 (topogra-
fia de circuitos integrados).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS).

- Instrugdo Normativa PRINPI ne 10 de 18 de
marc¢o de 2013 (estabelece os procedimentos
relativos ao depdsito e processamento de
pedidos de registro de topografia de circuito
integrado no INPI).

- Tratado de Washington sobre Propriedade
Intelectual Relacionado a Circuitos Integrados
(Firmado em 26/05/1989; ndo se encontra em
vigor e o Brasil ndo é signatdrio, porém é o Unico
tratado internacional especifico sobre este tema)

aMeios de protecao

A topografia de circuito integrado se constitui
em uma série de imagens relacionadas, cons-
truidas ou codificadas sob qualquer meio ou
forma, que represente a configuragao tridimen-
sional das camadas que compdem um circuito
integrado, e na qual cada imagem represente,
no todo ou em parte, a disposicdo geométrica
ou arranjos da superficie do circuito integrado
em qualquer estdgio de sua concepgao ou
manufatura. O que se protege é a topografia,
ou seja, 0 caminho percorrido, e ndo o circuito
integrado em si.

Para que ela possa ser protegida, é necessario
cumprir 0s seguintes requisitos, previstos no art.
29 da Lei n° 11.484/07: deve ser original, deve
resultar do esforco intelectual do seu criador, e
ndo ser comum ou vulgar para técnicos, espe-
cialistas ou fabricantes de circuitos integrados,
no momento de sua criagdo.

N&o serdo passiveis de protecdo conceitos, pro-
€essos, sistemas ou técnicas nas quais a topo-
grafia se baseie ou, ainda, qualquer informacéo
armazenada pelo emprego da topografia ou do
circuito integrado.

A topografia de circuitos integrados néo se con-
funde com softwares, hardwares, sistemas ou
programas de computador, embora possa atuar

em um sistema, otimizando-o, nem se confunde
com uma invengdo, embora seu uso possa ser
um elemento importante desta.

Em resumo: o circuito integrado é um produto,
em forma final ou intermediaria, cuja finalida-
de é desempenhar uma fungao eletronica; a
topografia de circuitos integrados se compde de
uma série de imagens relacionadas, construidas
ou codificadas, representando a configuragcao
tridimensional das camadas que compdem um
circuito integrado.

mNecessita registro?

Sim, a protecao depende do registro, que sera
efetuado pelo INPI, de acordo com o art. 30 da
Lein° 11.484/2007

mComo se obtém a protecdo?

A protecdo é obtida por meio da apresentacao
de um pedido de registro junto ao INPI, o qual
deve observar o disposto na Instrugao Normati-
va PR INPI'n° 10/2013.

Para tanto, além de atender aos requisitos legais
de originalidade, inventividade e novidade, de-
vera ser apresentado: a descricdo da topografia,
com todos os elementos que a compdem tais
como memarias, conversores, controladores e o
numero de imagens que representa a configu-
racdo tridimensional da topografia, de maneira
ordenada; imagens da topografia, apresentadas
por meio de desenhos ou fotografias, em meios
digitais oticos, essenciais para permitir sua exata
identificacdo e a caracterizacao de sua originali-
dade; a descricdo da funcao correspondente da
topografia; a declaracdo de exploragdo anterior
da topografia, no Brasil ou no exterior, se for

0 caso, e dentro do limite legalmente estabe-
lecido, com a indicacéo da data do inicio da
exploragcdo; o comprovante do pagamento da
retribuicao correspondente, no valor vigente

a data de apresentacao do pedido de registro;
procuragdo, se for o caso.

Além disso, deve-se observar o que dispde a ins-
trucdo normativa sobre o formato das imagens
que servirdo de base para a interpretagcao das
imagens topograficas: a) desenho nos formatos
GDS-II, OASIS ou CIF; ou b) fotografias nos for-



matos JPEG, JPG, TIF, em dimensdes e resolu-
¢des que permitam a visualizacdo detalhada da
topografia de circuito integrado.

Quando em um mesmo pedido forem apresen-
tadas mais de uma topografia, o depositante
sera notificado para dividir os pedidos.

Com relagao ao processamento do pedido, apds
o depdsito serd procedido um exame formal.
Atendidos os requisitos formais, serd concedido
o registro da topografia de circuito integrado,
sendo logo apds expedido o certificado e publi-
cada a sua concessao da Revista de Propriedade
Industrial.

O periodo de graca para depdsito é de 2 (dois)
anos. Isso significa que, apds a primeira explo-
racao, o titular tem o prazo de até 2 (dois) anos
para solicitar a protecao. Apds, serd considera-
do que a topografia encontra-se em dominio
publico.

mPrazo de proteg¢ao

A protecdo conferida para uma topografia de
circuitos integrados é de 10 (dez) anos, contados
da data do depdsito ou da data da primeira
exploracéo da topografia do circuito integrado,
no Brasil ou no exterior, o que tiver ocorrido
primeiro. Apos este periodo, a topografia é
considera de dominio publico.

mAbrangéncia da protecdo

A protec¢do conferida pelo registro é limitada ao
Pais no qual a mesma foi requerida e processa-
da. O registro confere ao titular o direito exclusi-
vo de explorar a topografia — conforme dispde
expressamente a Lei n° 11.484/07, em seu art.
36, sendo vedado a terceiros, sem o consen-
timento do titular: reproduzir a topografia, no
todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive
incorpora-la a um circuito integrado; importar,
vender ou distribuir por outro modo, para fins
comerciais, uma topografia protegida ou um cir-
cuito integrado no qual esteja incorporada uma
topografia protegida; ou importar, vender ou
distribuir por outro modo, para fins comerciais,
um produto que incorpore um circuito integra-
do no qual esteja incorporada uma topografia
protegida.

mLimites da protecdo e excegoes

A protecdo da topografia registrada limita-se
ao territorio brasileiro, assim como os demais
direitos de propriedade industrial em geral.
Além do limite temporal de 10 (dez) anos, pode
o titular renunciar ao registro, ressalvados os
direitos de terceiros. Em ambos os casos, a topo-
grafia se torna de dominio publico.

Também é possivel requerer a decretacdo de
licenca compulsdria sobre um registro de uma
topografia de circuito integrado, notadamente
para assegurar a livre concorréncia ou prevenir
abusos de direito ou de poder econémico pelo
titular do direito, inclusive o ndo atendimento
do mercado quanto a preco, quantidade ou
qualidade, conforme dispde o art. 48 da Lei

ne 11.484/07. Neste caso, o titular deverd ser
adequadamente remunerado segundo as
circunstancias de cada uso, levando-se em
conta, obrigatoriamente, no arbitramento dessa
remuneracao, o valor econémico da licenca
concedida.

s Tipos penais relacionados

O tipo penal estd previsto no art. 53 da Lei n°®
11.484/07, consistindo este no uso da topografia
em suas diferentes possibilidades, sem autoriza-
cao do titular.

Se a violagao consistir na reproducdo, impor-
tacdo, venda, manuten¢do em estoque ou
distribuicéo, para fins comerciais, de topografia
protegida ou de circuito integrado que a incor-
pore, a pena serd de 1 (um) a 4 (quatro) anos de
detencao e multa. Esta poderd ser majorada se
o autor do crime for ou tiver sido representante,
mandatario, preposto, sécio ou empregado do
titular do registro ou, ainda, do seu licenciado,
ou, também, se o mesmo for reincidente.

De toda forma, trata-se de acdo penal privada,
que se processa mediante queixa-crime.



Rafael Verardi

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).

- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992
(convencéo da unido de Paris para a protecao da
propriedade industrial).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS de 1994).

mMeios de protecao

A marca de produto e de servico é compre-
endida como um sinal distintivo visualmente
perceptivel, que visa a identificar um produto
ou servico do titular deste bem ou de quem
licitamente a tenha licenciado, podendo apre-
sentar-se na forma nominativa, figurativa, mista
ou tridimensional.

A LPI especifica, em seu art. 122, que sao
suscetiveis de registro como marca somente os
sinais distintivos visualmente perceptiveis. Desta
forma, sao excluidos do ambito de protecéo os
sinais distintivos que ndo sejam visualmente
perceptiveis, como os auditivos, olfativos, gesti-
culares, entre outros.

As marcas registradas, a lei confere o direito de
uso exclusivo em todo o territério nacional. Ao
titular é conferido o direito de ceder seu registro
ou pedido de registro, licenciar seu uso, e zelar
pela sua integridade material ou reputacao,
conforme preceituado pelo art. 130 da LPI.
Existe a possibilidade de cumulagdo de direitos
sobre um sinal visualmente perceptivel, vez que
o logotipo utilizado como marca eventualmente
pode ser também protegido por direitos autorais.

mNecessita registro?

Sim, para que se obtenha o direito de
uso exclusivo sobre um sinal distintivo, é
necessario que este seja levado a registro
perante o INPI.

s Como se obtém a protecio?

A protecdo é obtida através do depdsito de um
pedido de registro de marca, que resultard na
abertura de um processo administrativo perante
o INPI. Este processo deverda preencher aos
requisitos formais e materiais previsto na LPl e
nas Resolugdes do INPI, em especial o Manual
de Marcas do INPI, instituido pela Resolugao ne
142/2014.

Uma vez apresentado o pedido, o mesmo sera
submetido a exame formal e, preenchendo os
requisitos legais, serd devidamente publicado
na Revista da Propriedade Industrial (RPI).
Com a publicacéo do pedido, abre-se um
prazo de 60 (sessenta) dias para que terceiros
se oponham ao registro. Apds o exame de
mérito, o pedido podera ser deferido e,
posteriormente, com o pagamento da taxa
especifica, serd expedido o Certificado de
Registro da marca.

s Prazo de protegao

A protecdo conferida pelo registro validamente
expedido é de 10 (dez) anos, contados a partir
da data de concessao do registro, prorrogaveis
por periodos iguais e sucessivos. Ndo hd um
limite temporal a protecao, que pode ser eterna,
desde que renovado o Certificado de Registro
decenalmente, mediante o pagamento das
taxas correspondentes.



mAbrangéncia da protecdo
A exclusividade de uso de uma marca registrada
abrange todo o territério nacional.

mLimites da protecdo e excegdes

O registro da marca, perante o INPJ, é realizado
dentro de uma classe determinada de produtos
ou servicos, sobre a qual serd limitada a prote-
cdo e exclusividade de uso conferida. Isso signifi-
ca que uma mesma marca pode ser utilizada por
titulares distintos, desde que as classes em que
registradas ndo sejam idénticas ou afins.

O art. 132 da LPI estabelece limites a protecao
conferida, dispondo acerca de situagdes em que
o titular da marca ndo podera se opor ao seu
uso por terceiros.

Por fim, cabe ressaltar as exce¢oes ao registro,
trazidas pelo art. 124 da LPI, que dispde acerca
dos elementos que ndo poderdo ser registrados
como marca.

s Tipos penais relacionados

A propria LPI define os crimes contra as marcas,
em seu Capitulo lll e IV, artigos 189, 190 e 191.
Salienta-se, ainda, as disposicdes gerais previstas
no Capitulo VIl da LPI, entre elas majorantes dos
crimes contra as marcas.



m OBRAS PUBLICITARIAS

Natalia de Campos Aranovich

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 10.406/02 (cédigo civil, com destaque na

Parte Especial, Livro Il - “Do Direito de Empresa”).

- Lei n° 8.078/90 (codigo de defesa do consumi-
dor, em especial no art. 40, VI)

- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).

- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).

- Cédigo Brasileiro de Autorregulamentacéo Pu-
blicitaria, promulgado pelo Conselho Nacional
de Autorregulamentacdo Publicitaria (CONAR).
- Decreto-Lei n° 2.848 de 1940 (cédigo penal).

- Decreto 26.675 de 1949 (convencéo interame-
ricana sobre direitos de autor em obras literérias,
cientificas e artisticas de 1946).

- Decreto 75.699 de 1975 (convencédo de Berna
para a protecdo das obras literdrias e artisticas
de 1971).

- Decreto 76.905 de 1975 (convencédo universal
sobre direito de autor de 1971).

- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992
(convencéo da unido de Paris para a protecdo da
propriedade industrial).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS de 1994).

- Regulamentacao especifica por segmento:

* Propaganda de medicamentos: Lei 6.360/76,
Decreto 7.0951/72, Decreto 79.094/77, Lei
9294/96, Decreto 2.018/96, Resolucdes da AN-
VISA RDC 96/08 e 23/09 e Instrucao Normativa
05/20009.

* Propaganda direcionada a criancas e ado-
lescente: regulamentada no art. 81 e seguintes
do Estatuto da Crianca e do Adolescente, Lei
8.069/90 e Decreto Lei 3.688/41.

* Produtos Fumigeros, Bebidas Alcodlicas, Medi-
camentos, Terapias e Defensivos Agricolas:

Lei 9.294/96 e Decreto 2.018/96;

Lei 10.167/00 e Lei 10.702/03.

* Promogdes comerciais de sorteios, prémios e
brindes:

Lei 5.768/71

e Decreto 70.951/72.

* Simbolos Nacionais:

Lei 5.700/71, que dispde sobre a forma e a apre-
sentacdo dos sfimbolos nacionais e da outras
providéncias.

* Publicidade e preco nas vendas a varejo e a
prazo: Lei 8.979/95, dispbe sobre a obrigatorie-
dade da declaracédo de preco total nas vendas a
prestacéo e da outras providéncias.

* Propaganda de alimentos: Lei 11.265/06, que
regulamenta a comercializacao de alimentos
para lactantes e criancas de primeira infancia e
também produtos de puericultura correlatos e
Regulamento da Anvisa RDC 22/10.

* Regulamentacéo da profissdo do publicitario e
do agenciador da propaganda: Lei n°4.680/65 e
Decreto 57.690/66.

mMeios de protecdo

Caso presentes 0s requisitos de criatividade e
originalidade a obra publicitdria pode gozar de
protecao conferida aos direitos de autor, através
da Lei 9.610/98. Outros elementos presentes nas
obras publicitarias também podem eventual-
mente ser protegidos como marcas, nos termos
da Lei 9.279/96.

mNecessita registro?

A obra publicitaria, se qualificada como tal, pela
Lei 9.610/98 ndo necessita de registro para a sua
protecao. Porém, para fins de prova da autoria
da obra contra terceiros, é possivel registra-la
junto ao Registro de Titulos e Documentos ou
na Biblioteca Nacional, na Escola de MUsica, na
Escola de Belas Artes da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema
e no Conselho Federal de Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia. As marcas utilizadas em
campanhas publicitdrias dependem de registro
junto ao INPI.

No que se refere aos slogans ou sinais de
propaganda, a Lei n° 5.773/71, que regulava a
propriedade industrial, permitia o registro de
tais sinais ou slogans de propaganda. Contudo,
a referida lei foi inteiramente revogada pela Lei
n° 9.279/96, e os sinais ou slogans de propa-
ganda ndo possuem mais um registro para
protecdo legal.



s Como se obtém a protecdo?

O prejudicado pela violagdo da obra publicitaria
pode buscar medidas administrativas junto ao
Conselho Nacional de Autorregulamentacdo
Publicitaria (CONAR). No caso de medicamen-
tos, cosméticos e alimentos, os interessados
também podem buscar protecdo administrativa
junto a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA).

Independentemente de tais medidas, os prejudi-
cados pela violagdo da obra publicitéria podem
acionar o Poder Judicidrio como, por exemplo,
através de agdes cominatdrias de obrigagdes
de fazer e ndo fazer, indenizacdes por danos
materiais e extrapatrimoniais. O eventual uso
indevido de slogans ou sinais de propaganda
pode também suscitar acdo especifica para a
declaracdo de concorréncia desleal.

aPrazo de protegao

Estando qualificada dentre as obras protegidas
pelos Direitos Autorais, o prazo da protecao da
obra é de 70 (setenta) anos, contados do faleci-
mento do autor, salvo outros prazos especificos
previstos na Lei 9.610/98. No caso das marcas, a
protecdo é por periodos ilimitados de 10 (dez)
anos cada.

s Abrangéncia da protecao

No que se refere as marcas, a obra publicitaria
tem protecdo nacional. Em razéo das conven-
¢des internacionais, a protecao autoral conferida
as obras publicitarias é exercida automaticamen-
te em todos os paises que aderiram aos tratados
aplicaveis a matéria.

mLimites da protecdo

Caso a obra publicitaria enquadre-se no ambito
do direito autoral, aplicam-se as limitagdes
previstas nos artigos 46, 47 e 48 da Lei de
Direitos Autorais (Lei 9.610/98). No que se refere
as marcas, ver referéncias presentes no capitulo
anterior.

aTipos penais relacionados

O Cddigo de Defesa do Consumidor estabelece
penas de 3 meses a 2 anos para aqueles que
veicularem propaganda enganosa e/ou abusiva.
Outras penas especificas também estdo previs-
tas nas Leis da Vigilancia Sanitéria, em se tratan-
do de publicidade de medicamentos, alimentos
e cosméticos. A Lei 9.279/96 também traz
hipdteses de crime de concorréncia desleal que
podem ser aplicaveis as obras publicitarias. Por
fim, o capitulo | do Titulo IIl do Cédigo Penal tipi-
fica "os crimes contra a propriedade intelectual”.
O seu art. 184 caput prevé pena de detencdo de
3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa. Por sua
vez, 0s paragrafos do mencionado dispositivo
descrevem a hipotese de cominagao de pena de
reclusao, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.



MARCAS DE CERTIFICACAO

Claudio Brandao e Kelly Lissandra Bruch

mLegislagdo Aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).

- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992
(Convencéo da unido de Paris para a protecao
da propriedade industrial).

- Decreto 1.355 de 1994 (Acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS de 1994).

mMeios de protecao

A marca de certificacdo, prevista no art. 123, 1,
da Lein©9.279/1996, se diferencia da marca de
produto ou servico, porque aquela tem como
objetivo ser utilizada para atestar a conformida-
de de um produto ou servico com determinadas
normas ou especificagcdes técnicas.

Estas normas podem ser relacionadas a qua-
lidade do produto ou servico, a natureza, ao
material utilizado e, inclusive, a metodologia
empregada para sua elabora¢do ou prestacao.
Outra diferenca importante é que a marca de
certificacao sé pode ser requerida por quem nao
tenha interesse comercial ou industrial direto
no produto ou servico a ser atestado, conforme
estabelece o pardgrafo terceiro do art. 128. Adi-
cionalmente, o objeto social ou a profissdo do
requerente deve ser compativel com a certifica-
¢do de produtos ou servicos.

Para que a marca de certificacdo seja conside-
rada como tal, é obrigatério que a mesma seja
acompanhada de um regulamento de uso, no
qual deve estar explicitadas as caracteristicas do
produto ou servico a ser certificado, o que sera
controlado, e as medidas de controle a serem
empregadas pelo titular, conforme dispde o

art. 148 da Lei n© 9.279/96. Além disso, a marca
de certificacdo deve, obrigatoriamente, ser
depositada na classe 42, independentemente do
objeto a ser certificado.

Caso haja necessidade de alteracdo do regu-
lamento de uso, esta deverd ser comunicada

ao INPI, mediante peticédo contendo todas as
alteracdes, segundo determina o art. 149 da Lei
n°9.279/96.

mNecessita registro?

Sim. O registro da marca de certificacdo, para
que tenha forca para impedir o uso indevido por
terceiros, deve ser realizado no INPI.

mComo se obtém a prote¢do?

Mediante depdsito do pedido de registro da
marca de certificacdo, devidamente acompa-
nhado do formuldrio preenchido, do regulamen-
to de uso, do signo a ser protegido (nominativo,
misto, figurativo ou tridimensional), da procura-
cdo (se for o caso), da guia de recolhimento da
Unido devidamente paga, dos documentos de
identidade da pessoa fisica ou do ato consti-
tutivo da pessoa juridica e de documento que
indique quem é o seu representante legal.

O art. 128 da Lei n© 9.279/96 estabelece que
qualquer pessoa fisica ou juridica, de carater
privado ou publico, nacional ou ndo, pode obter,
no Brasil, o registro de uma marca de certifica-
cdo. Entretanto, o paragrafo 3° do referido artigo
dispde que “o registro de uma marca de certi-
ficagdo s pode ser requerido por pessoa sem
interesse comercial ou industrial direto no pro-
duto ou servico prestado”. Isso ocorre porque

o titular da marca de certificagéo é responsavel
por certificar a conformidade de fornecedores
de produtos e servicos com os parametros
definidos para a certificagdo, nado podendo ter
interesses que sejam conflitantes com a referida
atividade. Na realidade, busca-se a separacdo
entre o titular da marca de certificacdo e os

seus usudarios. Além disso, o titular da marca de
certificacdo tem o dever de auditar, periodica-
mente, as empresas certificadas para aferir sua
permanéncia (ou nao) nessa condigao.

Apds o devido registro da marca de certifica-
¢ao no INPI e a andlise do preenchimento dos
requisitos previstos em um regulamento de uso
proprio para cada tipo de produto ou servico
objeto de certificacédo, a entidade certificadora
concede ao interessado um signo que possibilita
sua identificagdo junto aos consumidores, para
que estes sejam identificados como produtores
ou prestadores de servico certificados.



mPrazo de proteg¢ao

O art. 133 da Lei n°9.279/96 dispde que “o
registro da marca vigorara pelo prazo de 10
(dez) anos, contados da data da concessao
do registro, prorrogavel por periodos iguais e
sucessivos (...)".

s Abrangéncia da protecao

O art. 129 da Lei n° 9.279/96 reconhece ao titular
da marca de certificagdo o direito exclusivo de
certificar terceiros, que cumpram o regulamento
de uso, em todo o territério nacional, excluindo
outros de utiliza-la ou de promover a mesma
certificagdo, sem a sua autorizagdo.

Esta também impede, segundo os incisos Xl

do art. 124 da Lei n° 9.279/96, que se realize
qualquer imitacdo ou reproducdo de um signo
registrado como marca de certificacéo.

Por fim, o art. 154, da mesma lei, determina que
uma marca de certificacédo que ja tenha sido
usada e cujo registro tenha sido extinto, nao
poderd ser registrada por terceiros antes de 5
(cinco) anos a contar da data da extingdo do
registro.

mLimites da protecdo e excegoes

Além das formas de extingdo da marca, previstas
no art. 142 da Lei n® 9.279/96, estabelece o art.
151 da mesma lei que a marca de certificacdo
extingue-se quando o titular que a solicitou
deixar de existir ou quando a marca for utilizada
em condicbes diferentes daquelas previstas em
seu regulamento de uso.

aTipos penais relacionados

Aplica-se a marca de certificagdo todos os
delitos aplicados as marcas em geral, determi-
nando, contudo, o inciso Il do art. 196 da Lei n°
9.279/96, que as penas serdo aumentadas de um
terco a metade se a marca alterada, reproduzida
ou imitada, for uma marca de certificacdo.



m MARCAS COLETIVAS

mLegislagdo Aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).

- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992
(convencéo da unido de Paris para a protecao da
propriedade industrial).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS de 1994).

- Instrugdo Normativa PR INPI n° 19 de 18 de
marco de 2013 (dispde sobre a apresentacéo e o
exame do regulamento de utilizacdo referente a
marca coletiva).

a Meios de protecao

Além da marca individual que é utilizada para
distinguir produtos e servicos e da marca de cer-
tificacdo, cujo objeto é atestar a conformidade
de um produto ou servico com determinadas ou
especificacdes técnicas, também ha no direito
brasileiro a previsdo da Marca Coletiva.

Uma marca coletiva tem como finalidade
identificar produtos ou servicos provenientes de
membros de uma mesma entidade, conforme
dispde o art. 123, 1ll, da Lei 9.279/96. Esta coletivi-
dade pode ser uma associacdo, uma cooperativa
ou outra figura juridica que congregue pessoas
com um objetivo comum.

Esta espécie de marca, segundo o art. 128, pa-
ragrafo segundo, da Lei 9.279/96, sé poderd ter
seu registro requerido por uma pessoa juridica
representativa da respectiva coletividade.
Também para o registro de uma marca coletiva
é obrigatdrio apresentar um regulamento de
uso, conforme art. 147 da Lei 9.279/96. O seu
conteuldo basico, bem como a forma de exame,
encontram-se previstos na Instrucao Normativa
PR INPI'n° 19/2013. Caso haja necessidade de al-
teracao do regulamento de uso, esta devera ser
comunicada ao INPI, mediante peticdo proto-
colizada contendo todas as alteragdes, segundo
determina o art. 149 da Lei n°® 9.279/1996.

A marca coletiva devera ser registrada segundo a
classe do produto ou servico a qual se relacione.

Claudio Brandao e Kelly Lissandra Bruch

m Necessita registro?

Sim. O registro da marca coletiva, para que
tenha o condao de impedir o uso por terceiros,
deve ser realizado junto ao INPI.

sComo se obtém a protecdo?

Mediante depdsito do pedido de registro da
marca coletiva, devidamente acompanhado do
formulario preenchido, do regulamento de uso,
do signo a ser protegido (nominativo, misto,
figurativo ou tridimensional) da procuragéo (se
for o caso), da guia de recolhimento da Unido
devidamente paga, dos documentos de identi-
dade da pessoa fisica ou do ato constitutivo da
pessoa juridica e de documento que indique
quem é o seu representante legal.

O art. 128, pardgrafo segundo, da Lei 9.279/96,
estabelece que s6 poderd requerer o registro de
uma marca coletiva uma pessoa juridica repre-
sentativa da coletividade, tais como associagoes,
cooperativas ou outras figuras juridicas que
congreguem pessoas com um objetivo comum,
as quais poderao, inclusive, exercer atividade
distintas da de seus membros. Portanto, uma
pessoa fisica, por exemplo, ndo poderd pleitear
esta espécie de marca.

Por outro lado, fazendo parte da entidade, aten-
dendo ao regulamento de uso, e constando esta
possibilidade no referido regulamento, o uso da
marca coletiva pelos respectivos associados ou
membros da coletividade independe de licenca
especifica por parte da titular da marca, confor-
me art. 150 da Lei 9.279/96.

Importante ressaltar que se trata de uma marca
privada, cujo uso é restrito aos associados da
entidade, ndo havendo qualquer respaldo legal
para que terceiros, que nao facam parte dela,
possam utiliza-la.

mPrazo de proteg¢dao

O art. 133 da Lei n© 9.279/96 dispde que “o
registro da marca vigorara pelo prazo de 10
(dez) anos, contados da data da concessao
do registro, prorrogdvel por periodos iguais e
sucessivos (..)".



mAbrangéncia da protecdo

O art. 129 da Lei n° 9.279/96 reconhece ao
titular da marca coletiva o direito de permitir aos
seus associados o uso exclusivo e o direito de
excluir terceiros do seu uso em todo o territério
nacional.

O registro também impede, segundo o inciso
Xl do art. 124 da Lei n© 9.279/96, que se realize
qualquer imitagdo ou reproducao de um signo
registrado como marca coletiva.

Por fim, o art. 154, da mesma lei, determina que
uma marca coletiva que j& tenha sido usada e
cujo registro tenha sido extinto, ndo podera ser
registrada por terceiros antes de 5 (cinco) anos a
contar da data da extin¢do do registro.

mLimites da protecdo e excegdes

Além das formas de extingao da marca, ja pre-
vistas no art. 142 da Lei n° 9.279/96, estabelece
oart. 151 da mesma lei que a marca coletiva
extingue-se quando o titular que a solicitou
deixar de existir ou quando a marca for utilizada
em condi¢des diferentes daquelas previstas em
seu regulamento de uso.

Por fim, a Lei estabelece mais duas exce¢des

a marca coletiva em seus arts. 152 e 153. A
primeira determina que a rendincia ao registro
de uma marca coletiva sé serd admitida quando
requerida nos termos do ato constitutivo da
entidade ou conforme o regulamento de uso,
objetivando nédo prejudicar a coletividade envol-
vida. A segunda determina que a caducidade de
uma marca coletiva serd declarada se a marca
nao for usada por mais de uma pessoa autori-
zada, ou seja, se ela deixar efetivamente de ter
uso dentro de uma coletividade, respeitados os
prazos e procedimentos previstos na lei para o
requerimento de caducidade.

s Tipos penais relacionados

Aplica-se a marca de coletiva todos os delitos
aplicados as marcas em geral, determinan-

do, contudo, o inciso Il do art. 196 da Lei n®
9.279/96, que as penas serdo aumentadas de um
terco a metade se a marca alterada, reproduzida
ou imitada for uma marca coletiva.



NOMES EMPRESARIAIS

Gustavo Bahuschewskyj Corréa

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 10.406/02 (cédigo civil, com destaque na

Parte Especial, Livro Il - “Do Direito de Empresa”).

- Lein® 8.078/90 (codigo de defesa do consumi-
dor, em especial no art. 4°, VI).

- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).

- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992
(convengéo da unido de Paris para a protecao da
propriedade industrial).

- Instrugdo Normativa n° 104 do Departamento
do Registro Empresarial e Integracéo.

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS de 1994).

a Meios de protecao

A protecdo do nome empresarial é perfectibili-
zada a partir do arquivamento dos atos consti-
tutivos da empresa e pressupde a observancia
dos principios da novidade e da veracidade. A
novidade consiste na capacidade de distinguir

o nome frente aos outros nomes empresariais

ja constituidos, tendo prevaléncia aquele que
primeiro tiver sido formalizado; enquanto que

a veracidade é a capacidade de n&o induzir em
erro terceiros quanto a forma de constituicdo e
atividade da empresa. Como exemplo, cita-se

o nome “Comercial de Autopecas Xalala Ltda.”,
onde através do principio da veracidade é possi-
vel se extrair o ramo de atividade (comercializa-
cdo de autopecas) e a forma juridica da empresa
constituida (empresa limitada).

Ainda que sirva como forma de identificacéo
quanto a origem empresarial, 0 nome empresa-
rial ndo se confunde com as marcas. Este Ultimo
instituto é regulado através da Lei n®©9.279/96 e
identifica produtos e servicos, enquanto o nome
empresarial tem como funcédo primaria a identi-
ficacdo da empresa ou do préprio empresario.

mNecessita registro

A protecdo ao nome empresarial nasce auto-
maticamente com a constituicdo da sociedade,
através do arquivamento dos atos constitutivos
na respectiva Junta Comercial. A Convencéo da
Unido de Paris, através do 8°, regula a matéria de
forma ampla: “o nome comercial serd protegido
em todos os paises da Unido sem obrigacdo de
depdsito ou de registro, quer faca ou nao parte
de uma marca de fabrica ou de comércio”.

s Como se obtém a protecdo?

A protecdo ao nome empresarial estd vinculada
a prépria constituicdo da empresa. O tramite
para obtencao da protecédo é préprio da Junta
Comercial de cada Estado da Federacdo. E
possivel estender a protecdo do nome empre-
sarial para além do respectivo Estado mediante
abertura de filiais ou através de um simples
requerimento encaminhado as demais unidades
federativas, nos termos da Instru¢do Normativa
n° 104/2007 do Departamento Nacional do
Registro de Comércio.

mPrazo de protegao

A protecdo ao nome empresarial perdura en-
quanto estiver ativa a empresa identificada com
o referido nome.

mAbrangéncia da proteg¢ao

Ao titular do nome empresarial é assegurado

o direito de impedir a ado¢ao de nomes idén-
ticos ou similares por terceiros no Estado da
Federagao em que a empresa esteja estabele-
cida. H4 posicao controvertida acerca do limite
territorial da protecdo, se estadual, nacional ou
até mesmo internacional, em virtude das regras
da Convencéo da Unido de Paris. A doutrina
majoritaria, por sua vez, defende a prote¢do
estadual, passivel de extensao mediante proce-
dimento especifico.



mLimites da protecdo e excegoes

Além dos limites territoriais referidos anterior-
mente, a lei estabelece as expressdes que ndo
sao passiveis de apropriacdo exclusiva como
nome empresarial, nomeadamente as denomi-
nacdes genéricas de atividades; género, espécie,
natureza, lugar ou procedéncia; termos técnicos,
cientificos, literarios e artisticos do vernaculo
nacional ou estrangeiro, assim como quaisquer
outros termos de uso comum ou vulgar. A lei
refere ainda a vedagdo aos nomes civis, isto por-
que previsto como direito da personalidade o
uso ao patronimico, vedando que determinado
empresdrio possa se apropriar exclusivamente
de determinado nome de familia.

s Tipos penais relacionados

O uso indevido do nome empresarial é tutelado
penalmente através da concorréncia desleal,
nos termos do art. 195,V da Lei n®9.279/1996,
cuja pena é de 3 (trés) meses a 1 (um) ano de
detencdo ou multa.



NOMES DE DOMINIO

Andréa Palmeiro Brasil

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).

- Lei 10.406/02 (codigo civil, com destaque na
Parte Especial, Livro Il - “Do Direito de Empresa”).
- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS de 1994).

- Regulamento do Sistema Administrativo de
Conflitos de Internet Relativos a Nomes de
Dominio sob “.BR" — SACI-Adm.

- Politica Uniforme de Resoluc¢do de Disputas de
Nome de Dominio e respectivas Regras, emitidas
pela Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers — ICANN

a Meios de protecao

A protecdo a um nome de dominio se da
através do respectivo registro junto as entidades
competentes, identificadas a partir da parte final
que compde o dominio (chamada extensao de
nome de dominio, ou Top Level Domain Name
-TLD).

Embora ndo seja requisito para o registro do
nome de dominio, a obtencao de Certificado

de Registro de marca para o nome incorporado
no dominio é altamente recomendavel quando
a expressao também é utilizada para identifi-
car produtos ou servicos, tendo em vista que
confere maior legitimidade ao uso do dominio
e presuncao de boa-fé ao seu titular, sendo Util,
inclusive, em procedimentos para a defesa do
nome de dominio frente a terceiros.

m Necessita registro?

Sim. O registro do nome de dominio é feito
juntamente aos érgaos competentes da res-
pectiva extensdo pretendida. Em se tratando de

dominios “.br", o 6rgdo responsédvel é o Registro.
br (<http://registro.br/>).

Em se tratando de dominios genéricos (“.com”,
“net”, “.org” etc.), o registro do nome de domi-
nio é realizado junto as entidades registrantes

credenciadas pela ICANN.

s Como se obtém a protec¢io?

Marcado pela simplicidade e celeridade, o pro-
cedimento para registro de nome de dominio
“br" requer, basicamente, o cadastramento do
interessado junto ao Registro.br, com o forneci-
mento do CPF ou CNPJ do titular e a indicacdo
dos dados pessoais de quem serd o contato
administrativo do dominio, a informacao de

dois servidores DNS (que podem ser fornecidos
por um provedor de servicos ou pelo préprio Re-
gistro.br), a anuéncia ao Contrato de Registro de
Nome de Dominio e o pagamento da quantia
respectiva pelo periodo de registro de interesse.
O procedimento para registro de nomes de
dominio genéricos (“.com”, “.net”, “.org” etc.)
observa, em linhas gerais, requisitos similares
para registro de nome de dominio “.br", com
eventuais particularidades.

Seja qual for o nome de dominio de interesse (se
"“br",".com”, “.net”, ".org", etc.), é imprescindivel
que seja verificado previamente se 0 mesmo
esta disponivel para registro, junto as respecti-
vas bases de dados para consulta (usualmente
chamadas Whols Databases).

mPrazo de protegao

A protecdo de um nome de dominio varia
conforme o prazo do periodo de registro eleito.
Para os dominios “.br", por exemplo, é possivel
registrar nomes de dominio pelo periodo de 1
(um) a 10 (dez) anos, com renovagdes ilimita-
das.



mAbrangéncia da protecao

O registro de nome de dominio confere direito
de exclusividade ao seu titular em fazer uso do
mesmo para indicar a localizacdo de determina-
do website e servicos correlatos, na Internet.
Muito embora a exclusividade recaia sobre o
dominio registrado, em casos em que tercei-
ros estejam fazendo uso de nome de domi-

nio idéntico, ainda que registrado sob outra
extensdo (por exemplo, <nomededominio.net.
br> enquanto o titular é detentor de dominio
<nomededominio.com.br>), ou de nome de
dominio similar o suficiente para criar confusao
com outro nome de dominio ja registrado (p.
ex., <nomededominio.br>, sendo este seme-
lhante a <nomededominios.br>), é possivel
que o seu titular obtenha a suspenséo ou a
transferéncia do dominio posterior, observados
determinados requisitos.

sLimites da protecdo e excecdes

As limitagoes da prote¢édo ao nome de dominio
referem-se, principalmente, a escolha do nome
a ser registrado e a intencdo do registro ou uso
do dominio.

No que compete a eleicdo do nome, conforme o
regulamento do Registro.br para dominios “,br”,
o registrante deve concordar que o domfnio néo
atenta contra a legislacdo em vigor, ndo induz
terceiros a erro, ndo viola direitos de terceiros,
néo representa conceitos predefinidos na Inter-
net, ndo equivale a palavras de baixo caldo ou
abusivas, e que ndo simboliza siglas de Estados e
Ministérios, dentre outras vedacoes.

Com relacao a intencédo do registro ou uso,
muito embora ndo existam prévias vedacoes,
quando for caracterizado que um nome de
dominio foi registrado e/ou estd sendo feito de
ma-fé (por exemplo, com o objetivo de venda,

aluguel ou transferéncia do dominio por valor
consideravelmente superior aos gastos com o
seu registro; ou ainda para impedir que titular de
registro marcario faca uso do sinal como nome
de dominio, com o intuito de prejudicar a ativi-
dade comercial de terceiro ou atrair, com o intui-
to de lucro, usudrios de Internet para o seu site, a
partir da confusdo com marca alheia), é possivel
que seja ordenada a suspensao ou transferéncia
do dominio ao titular da marca registrada.

O pedido de suspensédo ou transferéncia de um
nome de dominio em beneficio de terceiros
pode se dar em Juizo ou, preferencialmente, por
meio de procedimentos administrativos aplica-
veis tanto com relagédo a nomes de dominio “.br"
guanto no que compete a dominios genéricos e,
eventualmente, dominios de outros paises espe-
cificos. Tais procedimentos administrativos nao
impedem que questoes relativas ao registros
indevidos de nomes de dominio sejam levadas
também ao Poder Judicidrio.

s Tipos penais relacionados

Muito embora ndo exista tipificacdo penal es-
pecifica, eventualmente, o registro indevido de
nome de dominio pode configurar Crime contra
Marca (previsto no artigo 189 da Lei da Proprie-
dade Industrial — Lei n®9.279/96) e/ou como
Crime de Concorréncia Desleal (artigo 195 da Lei
da Propriedade Industrial — Lei n° 9.279/96).



INDICACOES GEOGRAFICAS

Kelly Lissandra Bruch

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).

- Decreto 8.198/2014 (estabelece a possibili-
dade do Ministério da Agricultura, Pecuéria e
Abastecimento (MAPA) certificar indicagoes
geograficas).

- Decreto 4.062/2001 (define as expressoes
“cachacga”, “Brasil” e “cachaca do Brasil” como
indicagdes geograficas).

- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992
(convencao da unido de Paris para a protecdo da
propriedade industrial).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio - TRIPS de 1994).

- Decreto Presidencial 19.056/29 (acordo de
Madri sobre a repressao as falsas indicagoes de
procedéncia).

- Instrugdo Normativa do Instituto Nacio-

nal da Propriedade Industrial - INPI n° 25 de
21/08/2013.

m Meios de protecao

As indicacdes geogréficas sdo o somatdrio de
fatores naturais e humanos que resultam em
produtos e servicos diferenciados e que se
tornam conhecidos por esta identidade, que
estd diretamente ligada com a regido de origem
destes bens. O clima, o solo, o relevo, conjuga-
dos com o saber fazer das pessoas que habitam
este local, fazem da combinacdo entre o ser
humano e a natureza a criagdo de bens Unicos,
que é o que se pode chamar de uma indicagao
geografica. Trata-se, ao contrario da maioria dos
demais direitos protegidos pela propriedade
intelectual, de um bem coletivo, construido ao
longo de uma historia, e preservado por meio da
tradicdo, que pertence a toda a coletividade que
se encontra na regiao que vier a ser delimitada
e que efetivamente produza o bem ou realize o
servico de acordo com 0s usos e costumes da
regiao.

Para proteger este conjunto harmonioso, foram
criados mecanismos, dentre os quais o Registro
junto ao INPI, que requerer o reconhecimento

dessa realidade ja existente. Esta se traduz no
registro de um signo, que representa a indicagédo
geografica, que pode ser nominativo (0 nome
do lugar), figurativo (uma figura que represente
o lugar, como um mapa) ou misto, acompa-
nhado do regulamento de uso desde signo, da
delimitacdo da érea, da forma de controle do
uso do signo, dentre outros requisitos previstos
atualmente na IN INPI n° 25/2013.

m Necessita registro?

O registro ndo é obrigatdrio, mas altamente re-
comendavel, pois reconhece formalmente uma
situacao de fato ja existente. Também, trata-se
de um meio de prova importante e eficaz para
que se possa coibir o uso por terceiros, que Nao
estejam na regiao que se consagrou como sen-
do representativa da indicacdo geografica.

s Como se obtém a protecdo?

O registro é obtido por meio da apresentacao
de um pedido formal por uma entidade que
represente toda a coletividade da regido, me-
diante processo administrativo junto ao INPI.
Em regra, este pedido deverd conter, minima-
mente: a) 0 requerimento, no qual conste o
nome geografico e a descricao do produto ou
servico; b) um instrumento habil a comprovar a
legitimidade do requerente; ¢) o regulamento
de uso do nome geografico; d) o instrumen-
to oficial que delimita a drea geografica; e)
etiquetas, quando se tratar de representagao
grafica ou figurativa da Indicacdo Geografica
ou de representacdo de pafs, cidade, regido ou
localidade do territério, bem como sua versdo
em arquivo eletrénico de imagem,; f) procura-
¢do, se for o caso; g) comprovante do paga-
mento da retribuicdo correspondente. Se for
uma Indicacéo de Procedéncia, deve-se ainda
comprovar que a regido tornou-se conhecida
pela elaboracdo do produto ou prestacéo do
servigos. Se for uma Denominacédo de Origem,
adicionalmente deve-se comprovar que as
caracteristicas e qualidades que diferenciam

o produto ou servico devem-se, exclusiva ou
essencialmente, ao meio geografico, incluindo-
se neste os fatores naturais e humanos.



mPrazo de proteg¢ao
A lei ndo estabelece um prazo de prote¢éo. Por-
tanto a concessédo é por prazo indeterminado.

s Abrangéncia da protecao

A protecdo conferida é limitada ao Pais na qual
esta foi concedida. Dentro dos limites territoriais,
seu uso é restrito aos produtores e prestadores
de servico estabelecidos no local, exigindo-se,
ainda, em relacéo as denominacoes de origem,
o atendimento de requisitos de qualidade.
Portanto, abrange toda a coletividade que se
encontra na regiao delimitada, desde que esta
respeite o regulamento de uso. Todavia, este
direito ndo pode ser cedido ou licenciado para
guem n&o esteja na regido delimitada, nem seu
uso pode ser limitado, mesmo pela entidade
que requereu a sua CONCessao, Posto que se
trata de um direito coletivo.

sLimites da protecdo e excecdes

A protecdo limita-se ao signo que foi protegido,
seja ele nominativo, misto ou figurativo, bem
como ao bem - produto ou servi¢o - abrangido
pela protecdo. Embora ainda ndo haja clareza
se o principio da especialidade se aplica as indi-
cacbes geograficas, os principios relacionados a
concorréncia desleal, a protecao dos direitos dos
consumidores e ao aproveitamento parasitario
devem ser considerados quando se tratar de
conflitos entre indicacdes geograficas e marcas,
bem como frente a usos nao autorizados.

aTipos penais relacionados

Trés tipos penais referem-se especificamente as
indicacdes geograficas.

O primeiro, previsto no art. 192 da LPI, deter-
mina que a quem “fabricar, importar, exportar,
vender, expor ou oferecer a venda ou ter em
estoque produto que apresente falsa indicacdo
geografica” deve-se aplicar uma pena de “deten-
cdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.”

O segundo, previsto no art. 193, estabelece que
usar, em produto, recipiente, invélucro, cinta,
rétulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio
de divulgacao ou propaganda, termos retifi-

"on "on

cativos, tais como “tipo”, “espécie”, “género”,

"o "o "nou

“sistema”, “semelhante”, “sucedaneo”, “idéntico”,
ou equivalente, ndo ressalvando a verdadeira
procedéncia do produto, é passivel de “deten-
cdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.”

Por fim, o art. 194 estabelece que “usar marca,
nome comercial, titulo de estabelecimento,
insignia, expressao ou sinal de propaganda ou
qualquer outra forma que indique procedéncia
que ndo a verdadeira, ou vender ou expor a
venda produto com esses sinais” é passivel de
punicdo com “detencéo, de 1 (um) a 3 (trés)
meses, ou multa”

Frisasse que todos os tipos sdo de acdo penal
privada. Ou seja, quem deverd iniciar a acao,
apresentar a queixa crime e produzir as provas,
sao os titulares da indicacdo geogréfica violada.
Ou, ainda, terceiro — como um consumidor —
que tenha se sentido efetivamente lesado em
face do engano provocado.

Outros tipos penais também podem ser com-
binados, notadamente aqueles relacionados a
concorréncia desleal e aqueles relacionados as
relacdes de consumo.



m CULTIVARES

Kelly Lissandra Bruch

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.456/97 (lei de protecéo de cultivares) e
Decreto n° 2.366/97.

- Lei 10.711/2003 (regulamenta o registro de
sementes e mudas).

- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).

- Portaria n° 503/97 do Ministério da Agricultura,
Pecudria e Abastecimento (taxas para solicitar a
protecao).

- Instrucao Normativa n° 8/99 do Ministério da
Agricultura, Pecudria e Abastecimento (regula-
menta a guarda e conservagao de amostras vivas).
- Instrugdo Normativa n° 35/08 do Ministério da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (estabe-
lece os formuldrios necessarios para o requeri-
mento de protecdo de cultivar e para o relatério
técnico descritivo de obtengédo de cultivar).

- Decreto Presidencial n° 3.109/99 (convencgao
internacional para a protecdo das obtengdes
vegetais — UPOV/1978).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio — TRIPS/1994).

m Meios de protecao

A cultivar é a variedade de qualquer género ou
espécie vegetal superior (reino plantae) que

seja claramente distinguivel de outras cultivares
conhecidas por uma margem minima de des-
critores, por sua denominagdo propria, que seja
homogénea, apresentando variabilidade minima
quanto aos descritores que a identifiqguem, e
que seja estavel quanto aos descritores através
de geracgdes sucessivas e seja de espécie passivel
de uso pelo complexo agroflorestal com interes-
se comercial, e que j& possua os descritores ofi-
cialmente publicados pelo Servico Nacional de
Protecao de Cultivares (SNPC). Ressalta-se que
também pode ser protegida a linhagem compo-
nente de hibridos. Todavia, apenas sdo passiveis
de protecao a nova cultivar e a cultivar essencial-
mente derivada. A nova cultivar apenas podera
ser protegida se ndo tiver sido oferecida a venda
no Brasil hd mais de 12 (doze) meses em relagédo
a data do pedido de protecdo e que, observado
0 prazo de comercializagdo no Brasil, ndo tenha
sido oferecida a venda em outros paises, com o

consentimento do obtentor, hd mais de 6 (seis)
anos para espécies de drvores e videiras e ha
mais de 4 (quatro) anos para as demais espécies.
Ja a cultivar essencialmente derivada, além de
cumprir o critério temporal, deve apresentar-se
predominantemente derivada da cultivar inicial
ou de outra cultivar essencialmente derivada,
sem perder a expressao das caracteristicas
essenciais que resultem do gendtipo ou da
combinacdo de gendtipos da cultivar da qual
derivou, exceto no que diz respeito as diferencas
resultantes da derivacdo, mas ser claramente
distinta da cultivar da qual derivou, por margem
minima de descritores, de acordo com critérios
estabelecidos pelo érgdo competente.

Sendo a nova cultivar distinta, homogénea e
estavel, possuindo nome préprio, tendo os des-
critores ja estabelecidos no Brasil e ndo tendo
sido comercializada h& mais tempo do que a
legislacao estabelece, esta podera ser protegida
junto ao SNPC. Esta protecao alcanca todo o
material de reproducdo ou de multiplicagcdo
vegetativa da planta inteira, ou seja, abrange se-
mentes, mudas e partes da planta quando esta
se reproduzir por enraizamento, por exemplo.

A protecao de uma planta inteira por meio de pa-
tente de invengdo ndo é permitida pela legislacdo
brasileira, conforme dispde o inciso IX do art. 10, 0
inciso lll e o paragrafo Unico do art. 18, ambos da
Lei 9.279/1996. Mas hd possibilidade de prote-

¢do de microrganismos transgénicos, o produto
decorrente destes, o processo de producéo destes,
dentre outros, desde que que seja novo, tenha
atividade inventiva e aplicagdo industrial, e que
possa influenciar, alterar, modificar, inibir, etc,, se-
jam caracteristicas fenotipicas ou genotipicas, com
duragdo temporaria ou permanentemente, em
plantas. E, considerando-se que tanto a prote¢ao
da nova cultivar quanto da patente de invencéo
possam ser verificadas sobre a mesma planta,
permitindo, neste caso, a existéncia de mais de um
titulares de direitos, tém-se a existéncia simultanea
de direitos acerca de uma mesma planta, havendo
estas duas e diferenciadas formas de protecao.

m Necessita registro?

O registro é obrigatdrio para que se garanta a
protecdo e deve ser realizado no Ministério da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA),



especificamente no SNPC. Todavia, ndo se deve
confundir o Registro de uma cultivar, que se da
junto ao Registro Nacional de Cultivares (RNC) e
tem como objetivo permitir a comercializacdo
de sementes e mudas, com a solicitacdo de sua
protecao perante o SNPC.

aComo se obtém a protecdo?

A protecdo se obtém por meio da solicitacdo
da protecdo de uma nova cultivar ou de uma
cultivar essencialmente derivada, desde que se
comprove que esta é distinta, homogénea e
estavel, possuiu nome préprio, os descritores ja
estao estabelecidos no Brasil e ndo foi comer-
cializada ha mais tempo do que a legislagdo
estabelece. Verificado isso, deve-se preencher
os formularios e relatérios técnicos previstos na
Instrucdo Normativa ne 35 de 06/06/2008, os
quais deverdo obrigatoriamente ser supervisio-
nados e firmados por um responsavel técnico,
podendo ser este um engenheiro agrénomo ou
um engenheiro florestal, no caso de cultivares
de drvores, além de um representante legal.
Com esta documentagao e o pagamento da
respectiva taxa, forma-se um processo adminis-
trativo junto ao SNPC, que ird analisar a forma e
0 mérito da solicitacao de protecéo, publicando
um certificado provisério. A partir dai inicia-se

a contagem do prazo de protecdo, podendo
ainda ser apresentada oposicdo por terceiros. Se
todos os requisitos forem atendidos, é concedi-
do o certificado definitivo de prote¢do de nova
cultivar ou de cultivar essencialmente derivada.

mPrazo de proteg¢dao

O prazo de protecéo, que inicia-se com a con-
cessédo do certificado provisorio, é de 15 (quinze)
anos, excetuadas as videiras, as arvores frutiferas,
as arvores florestais e as arvores ornamentais,

e inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto,
para as quais a duracdo é de 18 (dezoito) anos.

s Abrangéncia da protecao

O certificado de protecao assegura a seu titular
o direito a reproducao comercial, bem como a
usar, gozar e dispor deste direito, no territério
brasileiro, ficando vedado a terceiros a produ-
¢do do material de propagagdo da cultivar com
fins comerciais, o oferecimento a venda ou sua

comercializacdo, sem a devida autorizacdo.
Neste sentido, é possivel ao agricultor colher sua
producao e vender como grao, para ser consu-
mido como alimento, mas ndo podera vendé-la
como semente para ser plantada novamente,
sem autorizacdo do titular do direito.

mLimites da protecdo e excegdes

Alista de limites a protecdo é bastante extensa,
determinando a lei que nao viola a protecédo
quem: a) reserva e planta sementes para uso
préprio, em seu estabelecimento ou em esta-
belecimento de terceiros cuja posse detenha; b)
usa ou vende como alimento ou matéria-prima
o produto obtido do seu plantio, exceto para

fins reprodutivos; ) utiliza a cultivar como fonte
de variagdo no melhoramento genético ou na
pesquisa cientifica; d) sendo pequeno produtor
rural, multiplica sementes, para doagao ou troca,
exclusivamente para outros pequenos produto-
res rurais, no ambito de programas de financia-
mento ou de apoio a pequenos produtores rurais,
conduzidos por érgdos publicos ou organizacdes
ndo-governamentais, autorizados pelo Poder
Publico. Todavia, estas limitagcdes ndo se aplicam
integralmente a cultura da cana de acucar.

Por fim, pode-se solicitar a concessao de licenca
compulséria de uma nova cultivar junto ao
CADE quando constatadas circunstancias que
violem as normas de concorréncia, bem como
poderd uma cultivar ser declarada pelo MAPA
de uso publico restrito, nos casos de emergéncia
nacional, abuso do poder econémico, ou outras
circunstancias de extrema urgéncia.

aTipos penais relacionados

N&o ha um tipo penal na acepcao cldssica pre-
vista para este direito de propriedade intelec-
tual. Isso porque o artigo 37 da Lei de Protecao
de Cultivares, embora afirme que incorre “em
crime de violacao dos direitos do melhorista”, [...]
"Aquele que vender, oferecer a venda, reprodu-
Zir, importar, exportar, bem como embalar ou
armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer
titulo, material de propagacdo de cultivar prote-
gida, com denominagéo correta ou com outra,
sem autorizacdo do titular’, ndo estabelece
pena, o que é obrigatdrio para compor a acdo
tipica, antijuridica e culpdvel.



D CONCORRENCIA DESLEAL

Marcelo Campos de Carvalho

mLegislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988.

- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).

- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992
(convencéo da unido de Paris para a protecao da
propriedade industrial).

- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre
aspectos dos direitos de propriedade
intelectual relacionados ao comércio - TRIPS
de 1994).

m Meios de protecao

A livre concorréncia é inerente a atividade
empresarial, figurando como fator importante
para o crescimento da economia de mercado

e como principio basilar da ordem econémica
e financeira no pafs. Isso porque, a concorrén-
cia regularmente praticada, beneficia tanto o
consumidor, que alcanca produtos ou servicos
em melhores condicdes (preco, qualidade, etc.),
como o empresério, que podera maximizar

a oferta de bens e servicos. Como exce¢ao
aregra da livre concorréncia, enquadram-se
aqueles casos onde um concorrente faz uso

de meios artificiosos para auferir vantagem

em relacdo a outro competidor, ocasido em
que o regramento juridico prestard o devido
socorro aguele prejudicado. O rol de condutas
desleais descritas nos incisos do artigo 195

da Lei 9.279/96 é meramente exemplificativo,
enquadrando-se como atos de concorréncia
desleal todos aqueles que fizerem uso de meios
e métodos incorretos para modificar a normal
relacdo de competicdo, com o intuito de auferir
vantagem comercial.

mNecessita registro?

Diferentemente de outros direitos de proprie-
dade industrial, a protecao contra os atos de
concorréncia desleal ndo demanda nenhum tipo
de registro, decorrendo unicamente por forca da
aplicacao da regra legal ao fato.

s Como se obtém a protecdo?

Em razao de ndo haver necessidade de registro,
a protecao contra os atos de concorréncia se

dd através de uma obrigacéo de nao-fazer (ndo
concorrer deslealmente) imposta aos concor-
rentes, por forca legal. Havendo o desrespeito as
regras de leal concorréncia, cabe ao prejudicado
propor as medidas judiciais cabiveis com vias a
resguardar seus direitos.

s Prazo de protegao
N&o se aplica.

s Abrangéncia da protecao

Os dois principais requisitos para a tipificacdo
da concorréncia desleal séo, primeiro, que haja
efetivamente uma concorréncia entre as em-
presas envolvidas, consubstanciada através do
fornecimento de mesmo ou similares produtos
ou servicos. Assim, uma pequena loja de ferra-
gens localizada no interior do Ceard certamente
ndo é concorrente de uma grande rede de
materiais de construcdo estabelecida somente
nos estados do sul no Pafs. Segundo, deve estar
sendo praticado algum ato que faga uso de
meios escusos para a obtencdo de vantagens
comerciais. Preenchidos estes pressupostos, o
legislador garante ao prejudicado o direito de
acdo para cessar a pratica ilicita.



mLimites da protecdo

Ainda que as regras para a coibi¢do da concor-
réncia desleal tenham alcance nacional, sua
aplicabilidade demanda a efetiva existéncia de
concorréncia comercial entre 0s participes, ou
seja, devem ambos concorrentes competir num
mesmo mercado, seja ele de alcance nacional,
regional ou até mesmo local.

aTipos penais relacionados

O crime de concorréncia desleal esta tipificado
nos incisos do artigo 195 da LPI. As condutas

ali descritas como praticas desleais nao séo
taxativas, podendo ser enquadrada neste tipo
toda e qualquer outra pratica que faga uso de
embuste ou ardil, com o intuito de obtencado de
vantagem comercial. A pena por quem cometer
tais crimes é de 3 (trés) meses a 1 (um) ano de
detencao ou multa.
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