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E com grande satisfacdo que apresentamos o trabalho realizado pela
Comissdo Especial de Propriedade Intelectual (CEPI) da OAB/RS. Ao
longo de mais de duas décadas, esta comissdo tem se destacado pela
sua dedicacdo, pioneirismo, atualizacdo constante e compromisso
com a sociedade, deixando um legado significativo para a advocacia
e para a cidadania.

No atual contexto em que a propriedade intelectual passa por
transformacoes e desafios cada vez maiores, € fundamental
reconhecer os esforcos e a disposicdo dos colegas envolvidos na
atualizacdo dos temas relacionados. A bibliografia apresentada pela
CEPI reflete a agilidade, a qualificacdo técnica e a atualidade
necessarias para lidar com os novos tempos.

Em um campo tdo dindmico, em que a tecnologia desempenha um
papel cada vez mais importante e assume novas posicoes, € essencial
que os advogados estejam preparados para enfrentar essas realidades
e compreender seu impacto na vida dos cidaddos. O trabalho
proposto nesta obra se torna uma verdadeira bUssola orientadora para
os profissionais do Direito.

Gostaria de parabenizar os 21 autores envolvidos na elaboracdo deste
guia, em nome do Presidente da ComissGo Especial de Propriedade
Intelectual da OAB/RS, Felipe Pierozan. Seu empenho e contribuicdo
enriquecem e fortalecem o frabalho de nossa Ordem. E por meio dessa
unido e espirito coletivo que fazemos a diferenca em nossa trajetoria.
Estamos construindo uma OAB/RS preparada para enfrentar os desafios
futuros. Para isso, a gestdo atual tem sido pautada por conceitos como
inovacdo, defesa infransigente das prerrogativas da advocacia e
compromisso com a qudlificacdo do trabalho dos advogados
gauchos. Enfre as mais recentes conquistas, destaco a majoracdo
historica de honordrios dativos, a anuidade reduzida, a suspensdo dos
prazos no dmbito dos processos administrativos da Administracdo
PUblica Estadual em razdo de férias, a elevacdo de entrdncia em
dezenas de comarcas gauchas, entre outros avancos.

Este material € mais uma valiosa contribuicdo que oferece uma
perspectiva de conhecimento sobre diversos temas.

Desejo a todos uma excelente leitura e que este material seja uma
fonte de inspiracdo e aprendizado continuo.

Leonardo Lamachia
Presidente da OAB/RS



INTRODUCAO

A Comissdo Especial de Propriedade Intelectual - CEPI da OAB/RS foi a
primeira comissdo das OABs do Brasil, pioneira em diversos assuntos
envolvendo a propriedade intelectual.

O percurso desenvolvido até aqui pela CEPI honra a todos os
envolvidos. SGo mais de 23 anos de jornada, com contribuicdes de
notdrios profissionais que formaram e formam a Comissdo, bem como
de toda sociedade juridica.

O Guia Prdatico de Propriedade Intelectual, decorre de uma
atualizacdo e consolidacdo do Documento de 2015 (4 época
nominado de Carfilha), contemplando pautas fradicionais e
contemporéneas sobre o tema. Foram incluidos recentes
entendimentos e, também, situacdes envolvendo blockchain,
metaverso, marcas de posicdo, marcas de alto renome e notoriamente
conhecidas, trade dress, dentre outros.

O objetivo principal do presente Guia, que conta com a confribuicdo
de 21 autores, € ser um informativo diddtico, servindo como um
verdadeiro guia de rdpido acesso para a compreensdo dos institutos
da Pl. As informacgdes inseridas nos capitulos estdo estruturadas e
sincronizadas, dispondo sucessivamente sobre: legislacdo aplicavel,
meios de protecdo, necessidade de registro, como se obtém, qual o
prazo e abrangéncia da protecdo, se hd limites O protecdo e
excecoes, finalizando com os tipos penais relacionados.

Nesse senfido, € a nossa contribuicdo, visando o aperfeicoamento
juridico da classe dos advogados e demais operadores do direito, assim
como, popularizar o conhecimento bdsico das liberdades e limitacdes
dos cidaddos cenfrado no respeito aos direitos da Propriedade
Intelectual.

Finalizando, agradeco & toda equipe da OAB, cos autores
colaboradores pelo frabalho impecdvel realizado e, também, ao
empenho dos membros da CEPI em frazer a Propriedade Intelectual
para proximo da comunidade juridica.

Felipe Pierozan
Presidente da ComissGo Especial de Propriedade Intelectual - CEPI da
OAB/RS
Maio de 2023.
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OBRAS LITERARIAS

Adriane Bortololoftti

Legislagdo 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 dd outras providéncias).

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

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

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

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

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

Meios de protecao

As obras literdrias séo consideradas obras intelectuais, cuja protecdo é
conferida pelo artigo 79 |, da Lei 9.610/98. O amparo da lei a obra
literdaria 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 literdria, a qual, para se
identificar, pode utilizar o seu nome civil (completo ou abreviado, até
mesmo por suas iniciais), pseuddnimo ou qualquer outro sinal
convencional.

A ftitularidade dos direitos de autor também é conferida dgquele que
adapta, traduz, arranja ou orquestra uma obra, mesmo se esta Ultima
obra ja 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 poderd
causar prejuizo a exploracdo da obra comum, sob pena de lhe ser
vedado esse direito.

Tratando-se de obra literdria andnima ou pseuddnima, os direitos
patrimoniais pertencem a quem publicd-la.

E conferido ao autor, o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de sua
obra. Ou seja, para que outrem possa utilizd-la, deverd ter autorizagcdo
prévia e expressa deste.

Além disso, o autor tem o direito moral de:

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

Il - ter seu nome, pseuddnimo ou sinal convencional 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
modificacdes ou a prdtica de atos que, de qualquer forma, pPossam
prejudicd-lo ou atingi-lo, como autor, em sua reputacdo ou honra;

V - modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - refirar de circulacdo a obra ou suspender qualgquer forma de
utilizacdo ja autorizada, quando a circulacdo ou utilizacdo implicarem
afronta a sua reputacdo e imagem;

VIl - ter acesso a exemplar Unico e raro da obra, quando se encontre
legifimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de
processo fotogrdafico 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 cenfo (5%) sobre o aumento do preco
eventualmente verificGvel em cada revenda de manuscrito, sendo
original, que houver alienado.

No gque se refere a edicdo de obras literdrias, cabe ao editor realizar a
sua publicacdo e exploracdo, nas condicoes pactuadas com o autor,
devendo necessariomente mencionar, em cada exemplar, o fitulo da
obra e o nome do autor, ano de publicacdo, o nome do editor (editora)
ou marca que o identifique e, quando houver fraducdo, o fitulo original
e o nome do tradutor.

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

Em razdo das convencdes internacionais aplicdveis a matéria, a
protecdo conferida as obras literdrias € exercida automaticamente em
todos os paises que aderiram aos tfratados. A condicdo de autor pode
ser demonstrada por qualguer meio licito de prova.

O interessado no registro de obra literdria deverd enviar formuldrio de
requerimento de registro a sede do Escritério de Direitos Autorais da
Fundacdo Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, acompanhado de
documentacdo de suporte e do comprovante de pagamento da Guia
de Recolhimento da Unido (GRU).

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



Quando a obra literdria for realizada em coautoria de forma indivisivel,
0 prazo passard a contar apds a morte do Ultimo coautor sobrevivente.
Uma vez decorridos esses lapsos tfemporais, os direitos patrimoniais
passam ao dominio publico. Os direitos morais de autor sobre obras
literarias seguem sendo passiveis de protecdo mesmo apds a obra
intfegrar o dominio publico.

Ainda, ndo hd prescricdo quanto o dano moral ao autor da obra. Os
direitos morais estdo expressamente previstos no artigo 24 da Lei
9.610/1998 e incluem, entre oufros, os direifos G paternidade, ao
ineditismo e a intfegridade da obra. Contudo, a compensacdo dos
danos decorrentes da infracdo desses direitos morais configura
reparacdo civil e, como tal, esta sujeita ao prazo de prescricdo previsto
no artigo 206, § 3°, V, do Cddigo Civil.

Em razdo das convencoes internacionais, a protecdo conferida as
obras literdrias é exercida automaticamente em todos os paises que
aderiram aos tratados aplicdveis d matéria.

Em alguns casos excepcionais, uma obra de terceiro pode ser utilizada
sem a necessidade de obter autorizacdo do seu autor. As limitacdes
estdo descritas no artigo 46 e incluem, dentre outros: a reproducdo de
obras para uso exclusivo de deficientes visuais, qguando a reproducdo
for feita em Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para
esses destinatdrios (e que seja sem fins comerciais); a citacdo em livros,
jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicacdo, 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.

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



OBRAS MUSICAIS

Felipe Pierozan

Legislagcdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

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

- Lei 12.192/10 (dispde sobre o depdsito 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 dd outras providéncias).

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

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

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

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

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

Meios de protecao

As obras musicais sdo protegidas pelo sistema dos direitos de autor,
tenham ou ndo letra, assim como, sdo protegidas as adaptacoes,
traducdes e outras transformacdoes 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 autorizacdo prévia e expressa a utilizacdo
da obra, por quaisquer modalidades existentes ou que venham a ser
inventadas2. J& 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 obras3. Os direitos morais sdo inaliendveis e
irenuncidveis4, ao passo em que os direitos patrimoniais podem ser
negociados transferidos ou cedidos.

O autor pode exercer de maneira autdbnoma, pessoalmente ou por
mandatdrio, o seu direito de fiscalizacdo e aproveitamento econdmico
de suas obras. Tanto em uma situacdo individualizada (de exploracdo,
comunicacdo), quanto para um meio digital especifico (a exemplo de
streaming), o exercicio desse direito se forna mais acessivel — ante a sua
autonomia.

T Art. 5, XXVII da Constituicdo Federal.
2 Art. 29 da Lei 9.610/98.
3 Art. 24 da Lei 9.610/98.
4 Art.27 da Lei 9.610/98.


http://www.musica.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=650:lei-no-5988-de-14-de-dezembro-de-1973&catid=49&Itemid=108

Todavia, no caso de comunicacdo ao publico, mediante execucdo
publica por qualguer meio ou processo em diversos locais, resta — na
pratica — diminuida sua capacidade de fiscalizacdo autbnoma,
ocasionando evidente reducdo do aproveitamento econémico, além
da vulnerabilidade de identificacdo e acdo frente ds violacdes de seus
direitos. Por essa razdo, organizacdes de gestdo coletiva sGdo um elo
importante entre os criadores e usudrios de obras protegidas por direitos
autorais.

No Brasil, o Escritério Cenfral de Arrecadacdo e Distribuicdo (ECAD)
exerce, mediante mandato legalb, a fiscalizacdo, arrecadacdo e
distribuicdo dos direitos autorais pertinentes & execucdo publica de
obras musicais, litero-musicais e fonogramas, inclusive por meio da
radiodifusdo e transmissdo por qualquer modalidade, e da exibicdo de
obras audiovisuais.

Também podem ser protegidos os direiftos conexos, a que
eventualmente sejam titulares os artistas intérpretes ou executantes, os
produtores fonogrdficos e as empresas de radiodifusdos.

Além das obras musicais, os fonogramas podem ser protegidos por
direitos conexos aos de autor.

O registro da obra musical na sua integralidade, apenas a composicao
ou a partitura, segue as mesmas regras aplicadas aos demais direitos
autorais e aqueles que Ihes sGo conexos, sendo facultado’ ao autor
registrar a sua obra.

Destaque-se, outrossim, que para fins de preservacdo da producdo
musical brasileira, os impressores e gravadoras, possuem obrigacdo
legal de remeter a Biblioteca Nacional (BN), no minimo, 2 (dois)
exemplares de cada obra editada ou gravada e, a sua versdo em
arquivo digital, cabendo as editoras e aos produtores a efetivacdo da
medida. A responsabilidade supra também se estende ao dever de
comunicacdo a BN de todos os lancamentos e publicacdes musicaiss.
Caso a obrando tenha sido registrada, a autoria pode ser demonstrada
por qualguer meio licito de prova.

A protecdo autoral nasce com a criacdo da obra intelectual e dispensa
registro. Entretanto, com o escopo de facilitar a defesa de seus direitos
em caso de eventual disputa de direitos autorais, pode o autor (ou o
titular) registrar sua obra na Biblioteca Nacional e/ou na Escola de
MuUsica do Rio de Janeiro, atfravés do preenchimento e
encaminhamento de formuldrios disponiveis nos respectivos sitios
eletrdnicos, sendo esses os meios tradicionais.

S Arfs. 4% e 98-A da Lei 12.853/13.
6 Art. 89, da Lei 9.610/98.

7 Art. 18, da Lei 9.610/98.

8 Art. 1, 2° e 3° da Lei 12.192/10.



No entanto, atualmente, hd plataformas que viabilizam o registro de
forma totalmente online, utilizando, por exemplo, a tecnologia
blockchain. Neste caso do registro por meios tecnoldgicos, €
importante ressaltar que ndo hd previsdo na lei especial, nada
obstante, também, ndo hd disposicdo que exclui tal faculdade. Em
suma, a tecnologia veio para ficar e deve ser incentivada, mas o
usudrio deverda ficar atento a seguranca e a confiabilidade da
plataforma que pretenda utilizar.

Seja como for, convém frisar que o registro no campo autoral tem
conteldo meramente declaratério e ndo constitutivo como ocorre no
direito de propriedade industrial em geral.

Ainda, hd um cdodigo padrdo internacional para identificar de forma
individualizada gravacdes fonogrdficas, chamado de ISRC
(International Standard Recording Code) e outro para identificar obra
musical relacionando-as aos seus criadores, chamado de ISWC
(International Standard Musical Work Code).

O prazo de protecdo dos direitos de autor da obra musical € 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 protecdo dos direitos conexos do fonograma é
de 70 anos contados a partir de 1° de janeiro do ano subsequente ao
de sua fixacdo.

Decorrido o lapso temporal supra os direitos patrimoniais passam ao
dominio publico. Os direitos morais de autor sobre obras musicais
seguem sendo passiveis de protecdo mesmo apds a obra integrar o
dominio publico.

A obra musical € protegida tanto nacional quanto internacionalmente,
a partir da sua mera criacdo. Devido ao fato de o Brasil ser signatdrio
da Convencdo de Berna (atualmente sdo 179 paises), a protecdo
readlizada no territério nacional € estendida aos estrangeiros
domiciliados no exterior, contanto que o pais de origem assegure a
reciprocidade na protecdo aos direitos autorais ou equivalentes!o,

O escopo do direito autoral € 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 positivou um rol de
licencas legais!!, mencionando, por exemplo, ndo constituir ofensa aos
direitos autorais: [a] a ulilizacGo de obras protegidas, em

? Art. 41 e 42 da Lei 9.610/98.
10 Art. 2° da Lei 9.610/98
1T Art. 46 a 48 da Lei 9.610/98.



estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstracdo
clientela, confanto que esses estabelecimentos comercializem o©s
suportes ou equipamentos que permitam sua utilizacdo; [b] a execucdo
musical readlizada no recesso familiar ou para fins exclusivamente
diddticos nos estabelecimentos de ensino, contanto, que ndo haja em
qualguer caso intuito de lucro; [c] a utilizacdo de obras protegidas para
produzir prova judicidriac ou administrativa; [d] a reproducdo de
pequenos trechos, desde que ndo seja o objetivo principal da nova
obra e que ndo prejudique a exploracdo normal da obra reproduzida,
tampouco cause prejuizo injustificado aos interesses dos autores e, [e]
as pardfrases e parddias.

O crime de violacdo de direito autoral consiste no fato de o agente
“violar direitos de autor e os que lhe sGo conexos” 12, através dos diversos
meios positivados. A pena cominada é de detencdo e dependo do
enquadramento varia de 3 (trés) meses a 4 (quatro) anos e multa.

As excludentes de tipicidade estdo descritas no §4° do art. 184 do
codigo penal, o qual refere ndo constituir crime quando se tratar de
excecdo ou limitacdo ao direito de autor (ou os que Ihe sGo 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.

12 Art. 184 e paragrafos do Cédigo Penal.
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OBRAS AUDIOVISUAIS

Mauricio Brum Esteves

Legislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

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

- 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).

- Decreto 9.574/18 (consolida atos normativos editados pelo Poder
Executivo federal que dispdoem sobre gestdo colefiva de direitos
autorais e fonogramas, de que trata a Lei n® 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998.).

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

- Lei 6.533/78 (dispde sobre a regulamentacdo das profissdes de Artistas
e de técnico em Espetdculos de Diversdes, e d& outras providéncias).

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

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

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

- Decreto 972/93 (Tratado sobre o Registro Internacional de Obras
Audiovisuais, concluido em Genebra, em 18 de abril de 1989)

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

Meios de protecao

Considera-se obra audiovisual o conjunto de imagens fixadas entre si,
acompanhadas ou Ndo de sons!3, que tenha a finalidade de criar, por
meio da sua reproducdo, a impressdo de movimento'4. As obras
audiovisuais sdo protegidas por Direito de Autor. Pertencem aos seus
autores e titulares, os direitos patrimoniais's, de cunho pecunidrio, e os
morais'é, de nafureza personalissima, que, entretanto, cabem
exclusivamente ao diretor da obra audiovisual, por expressa previsdo
legall’. Assim, por exemplo, aos autores e fitulares pertence o direito
pafrimonial exclusivo de utilizar, fruir e dispor de sua obrals,
dependendo de prévia autorizacdo a reproducdo, edicdo,
adaptacdo, distribuicdo e producdo, assim como a exibicdo

13Art. 2, do Dec. n® 972, de 04 de novembro de 1993.
14 Art. 5, VIIL "i", da Lei 9.610/98.

15 Arts. 28 a 40, da Lei 9.610/98.

16 Arts. 24 a 27, da Lei 9.610/98.

17 Art. 25 da Lei 9.610/98.

18 Art. 28 da Lei 9.610/98.
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audiovisual, cinematogrdfica ou por processo assemelhado'?. E, no
ambito moral?, o direito a paternidade e integridade da obra
audiovisual. Destaque-se, que a Legislacdo Autoral € nitidamente
contratualista ao tratar da utilizacdo e producdo de obra audiovisual,
prevendo, em seus artigos, inclusive, as clausulas que devem conter um
contrato de producdo audiovisual?!, por exemplo.

A protecdo concedida pelos direitos de autor e aqueles que |he sdo
conexos independe de registro22, que € facultativo2, razdo pela qual a
obra enconftra-se protegida automaticamente, desde a criagcdo. Ndo
hd, no Brasil, um 6rgdo especifico para o registro de obras audiovisuais
visando a protecdo autoral. Com a extincdo do Instituto Nacional de
Cinema?4, a sucessora Agéncia Nacional do Cinema (ANCINE) passou
a se limitar ao registro do fitulo da obra audiovisual, que é obrigatdrio,
mas com finalidade que passa ao largo do dnimo de protecdo autoral.
De qualguer 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?s.

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?, Apods esse periodo, € considerada em dominio
publico. Os direitos morais de autor sobre a obra audiovisual seguem
sendo passiveis de protecdo mesmo apds a obra integrar o dominio
publico.

Em face das peculiaridades do direito de autor e os que |he sdo
conexos, bem como a existéncia de Tratados e Convencodes
Infernacionais que regulom a matéria em d&mbito internacional,
principalmente a Convencdo de Berna, a protecdo as obras dd-se de
forma simulténea em todos os paises signatdrios, extravasando os limites
territoriais de suas respectivas nacdes, bastando que a obra esteja
protegida em seu pais de origem.

19 Art. 29 da Lei 9.610/98.

20 Art. 24 da Lei 9.610/98.

21 Art. 82 da Lei 9.610/98.

22 Art. 18, da Lei 9.610/98.

2 Art. 19, da Lei 9.610/98.

24 Art. 17, da Lei 5.988/73, que ndo foi revogado com o advento da Lei 9.610/98.
25Art. 3 do Dec. 972. 04 de novembro de 1993.

26 Art. 44 da Lei 9.610/98.
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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 cultural. Assim, sGo livres certos casos
especiais, contanto que ndo afetem a exploracdo normal da obra,
nem causem prejuizo injustificado aos interesses legitimos do autor?s,
como, e.g., as parddias; a representacdo, inclusive por procedimento
audiovisual, de obras situadas permanentemente em logradouro
publico; a reproducdo de pequenos trechos, na forma da lei, efc.

Os crimes contra a propriedade intelectual estdo previstos no Titulo I,
Capitulo 1, do Cddigo 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 |lhe sdo conexos, imputando pena de detencdo, de
3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa. Os paragrafos 1°, 2° e 3°, preveem
as formas qualificadas do crime previsto no caput.

27 Arts. 46 a 48 da Lei 9.610/98.
28Art. 9. Dec. n® 75.699. 06 de maio de 1975.
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OBRAS DE ARTES PLASTICAS E FOTOGRAFIAS

Rodrigo Azevedo Pereira

Legislagcdo 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 dd outras providéncias).

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

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

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

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

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

Meios de protecao

As obras de artes pldsticas, notadamente as obras de desenho, pintura,
gravura, escultura, litografia e arte cinética, bem como as fotografias e
outfras obras produzidas por qualquer processo andlogo ao da
fotografia, estdo incluidas no dmbito da protecdo conferida aos
Direitos de Autor, conforme artigo 79, VIl e VIl 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 pldasticas e figurativas, depende de
autorizacdo prévia e expressa do autor a utilizacdo da obra, por
quaisqguer modalidades, incluindo a sua exposicdo??. Contudo, salvo
convencdo em contrdrio, o autor de obra de arte pldstica, ao alienar o
objeto em que ela se materializa, transmite o direito de expd-la, mas
ndo transmite ao adquirente o direito de reproduzi-las30.

A autorizacdo para reproduzir obra de arte pldstica, por qualquer
processo, deve se fazer por escrito e se presume onerosad!. A copia de
obra de arte pldstica feita pelo préoprio autor € assegurada a mesma
protecdo de que goza o original32,

Por fim, os autores de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, fazem
jus ao chamado Direito de Sequéncia, ou seja, o direito, irenuncidvel e
inaliendvel, de perceber, no minimo, cinco por cento sobre o aumento

2 Art. 29, VIII, j) da Lei 9.610/98.
30 Art. 77 da Lei 9.610/98.
31 Art. 78 da Lei 9.610/98.
32 Art. 92 da Lei 9.610/98.
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do preco eventualmente verificdvel em cada revenda que houver
alienado3s.

De outro lado, o autor de obra fotogrdfica tem direito a reproduzi-la e
colocd-la a venda, observadas as restricoes a exposicdo, reproducdo
e venda de retratos, e sem prejuizo dos direitos de autor sobre a obra
fotografada, se de artes pldasticas protegidas. A fotografia, quando
utilizada por terceiros, deve indicar de forma legivel o nome do seu
autor. Além disso, € vedada a reproducdo de obra fotografica que ndo
esteja em absoluta consondncia com o original, salvo prévia
autorizacdo do autord4,

A protecdo as obras de artes plasticas e as fotografias independe de
registross. 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.

Tal qual os demais direitos de autor, em razdo das convencoes
internacionais, a protecdo as obras de artes pldsticas e as fotografias &
conferida automaticamente, a partir da sua criacdo. A condicdo de
autor pode ser demonstrada por qualguer meio licito de prova.
Mesmo assim, o interessado no registro de uma obra de artes pldsticas
ou fotografia deverd fazé-lo mediante formuldrio préprio junto & Escola
de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O prazo de protecdo aos direitos patrimoniais de autor sobre obras de
artes pldsticas € o mesmo conferido aos autores em geral, ou seja, 70
anos contados a partir de 1° de janeiro do ano subsequente ao
falecimento do seu respectivo autor.

O prazo de protecdo aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais
e fotogrdficas € de 70, a contar de 1° de janeiro do ano subsequente
ao de sua divulgacdoss.

Uma vez decorrido esses lapsos temporais, os direitos patrimoniais
passam ao dominio publico. Os direitos morais de autor sobre obras de
artes plasticas ou fotografias seguem sendo passiveis de protecdo
mesmo apds as obras integrarem o dominio publico.

33 Art. 38 da Lei 9.610/98.
34 Art. 79 da Lei 9.610/98.
35 Art. 18 da Lei 9.610/98.
36 Art. 44 da Lei 9.610/98.
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Em razdo das convencoes internacionais, a protecdo conferida as
obras de artes pldasticas e as fotografias € exercida automaticamente
em todos os paises que aderiram aos fratados aplicAveis G matéria.

Tal qual nas demais obras protegidas por Direitos de Autor, em alguns
Casos excepcionais, obras de artes plasticas ou fotografias de terceiros
podem ser utilizadas sem a necessidade de obter autorizacdo do seu
autor. As limitacdes estdo descritas no artigo 46 e incluem: a
reproducdo de retratos, ou de outra forma de representacdo da
imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietdrio do
objeto encomendado, ndo havendo a oposicdo da pessoa neles
representada ou de seus herdeiros; areproducdo, em quaisquer obras,
de pequenos frechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou
de obra integral, quando de artes pldsticas, sempre que a reproducdo
em si NAo seja o objetivo principal da obra nova e que ndo prejudique
a exploracdo normal da obra reproduzida, nem cause um prejuizo
injustificado aos legitimos interesses dos autores. Por fim, as obras
situadas permanentemente em logradouros publicos podem ser
representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e
procedimentos audiovisuqis?”.

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

37 Art. 48 da Lei 9.610/98.
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PROJETOS ARQUITETONICOS
Felipe Pierozan

Legislagcdo 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).
- Resolucdo n° 67/13 do CAU/BR (dispde sobre os direitos autorais na
arquitetura e urbanismo).

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

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

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

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

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

Meios de protecao

Os projetos arquitetdnicos sdo obras intelectuais protegidas por direitos
de autor. O violador dos direitos de autor poderd ser responsabilizado
civil, administrativa e penalmente. Alteracdes em trabalho de autoria
de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra dele
resultante, somente poderdo ser feitas mediante o consentimento por
escrito do fitular dos direitos autorais, salvo acordo em confrdrioss.
Além disso, o arquiteto tfem o direito moral de manutencdo de
integridade de sua obra, sob pena de poder repudiar a autoria e em
determinadas situacdes buscar reparacdo civil, se for o caso. Uma
sifuacdo que tem o conddo de gerar dano € a afribuicdo a autoria de
projeto repudiado, que fora modificado sem consentimento3?.

No dmbito administrativo, eventual infracdo, como por exemplo,
modificacdo de projeto, por outro profissional, sem a aquiescéncia do
arquiteto ou urbanista origindrio, poderd suscitar a aplicacdo de
penalidades pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Por sua
vez, a criminalizagcdo da conduta do infrator em caso como plagio ou
contrafacdo se processa mediante queixa-crime ou por meio de acdo
penal publica incondicionada.

38 Art. 16 da Lei 12.378/10.
3 Art. 26 e § Unico da Lei 9.610/98.
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A lei autoral ndo exige o registro para fins de protecdo4, mas apenas
faculta ao autor o registro de sua obra no 6rgdo publico4! que fiver
maior afinidade com o direito resguardado42. De outfro lado, @
legislacdo que regulamenta a profissdo dos arquitetos e urbanistas - Lei
12.378/10 - em seu art. 13 trouxe a previsdo de que para fins de
comprovacdo de autoria ou de participacdo, o arquiteto e urbanista
deverd registrar seus projetos e demais trabalhos técnicos ou de
criagdo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do ente da
Federacdo onde atue#. Todavia, a doutrina refere que a norma é
imprecisa, ressaltando que nem tudo o que vai ao registro no CAU serq,
essencialmente, objeto de direitos autorais no sentido da LDA e que a
auséncia de registro do projeto arquiteténico ndo afasta o direito de
autor. A resolucdo do CAU 67/13 melhor pontua a situagcdo do registro
indo ao encontro da lei autoral, no sentido de que para fins de direitos
autorais o registro € facultativo. O registro do projeto arquiteténico 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 formacdo de acervo técnico do profissional
e, também, para fins de atribuicdo de responsabilidade técnica.

Com a criacdo da obra intelectual nasce o direito autoral e sua
protecdo, independentemente de registro. No entanto, havendo
interesse no registro do projeto, o arquiteto ou urbanista deverd (ou
poderd como acima exposto) solicitar a averbacdo por meio de
requerimento especifico, disponivel no Sistema de Informacdo e
Comunicacdo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU)44. Os
artigos 7° a 13 da resolucdo n° 67/2013 do CAU estabelecem
condicdes e ditam o procedimento para registro de projeto e trabalho
técnico frente ao conselho.

Além disso, atualmente, hd plataformas que viabilizam o registro
utilizando, por exemplo, a tecnologia blockchain. Neste caso,
importante ressaltar que ndo hd previsdo na lei especial, nada
obstante, fambém, ndo hda disposicdo que exclui tal faculdade. Em
suma, a tecnologia veio para ficar e deve ser incentivada, mas o
usudrio deverd ficar atento a seguranca e a confiabilidade da
plataforma que pretenda utilizar.

Perduram por 70 anos os direitos patrimoniais do projeto arquitetdnico,
contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do

4 Art. 7, inc. X e 18 da Lei 9.610/98.

41 Art. 19, da Lei 9.610/98.

42 Art. 17, da 021Lei 5.988/73, que ndo foi revogado com o advento da Lei 9.610/98.
43 Art. 13 da Lei 12.378/10.

44 Arts. 7 a 13 da Resolucdo n°. 67/2013 do CAU/BR.
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autor ou do Ultimo coautor, se for o caso4®. Uma vez decorrido esse
lapso tfemporal, os direitos patrimoniais passam ao dominio publico. Os
direifos morais de autor do arquiteto seguem sendo passiveis de
protecdo mesmo apds a obra integrar o dominio publico.

O projeto arquitetébnico, resguardado por direito autoral, é protegido
tanto nacional, quanto internacionalmente, mormente pelo fato de o
Brasil ser signatdrio da convencdo de Berna4 (atualmente sGo 179
paises). Dessa feita, a protecdo realizada 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 equivalentes4’,

Registre-se, oufrossim, que mesmo depois de finalizada a obra
decorrente do projeto arquiteténico, o arquiteto e urbanista preserva,
no minimo, os direitos morais e, dependendo da forma da contratacdo,
também |he é resguardado os direitos patrimoniais, haja vista que as
diversas modalidades de ufilizacdo da obra protegida por direito
autoral sdo independentes entre si e a autorizacdo concedida para
determinada obra ndo se estende a quaisquer das demaiss.

Os projetos arquiteténicos sdo protegidos por direito de autor, tendo o
criador o direito de assegurar a integridade da obra, opondo-se a
quaisquer modificacdes ou a prdatica de atos que possam prejudica-la
ou afingi-lo em sua reputacdo ou honra#4. Da mesma forma, ha
previsdo legal do direito de modificacdo da obra0, antes ou depois de
utilizada. Portanto, sem anuéncia do autor, ndo pode o proprietdrio da
obra realizar modificacdes no projeto, O excecdo da ocorréncia de
motivos supervenientes ou de razdes de ordem técnica, devendo,
ainda, ser comprovada a inconveniéncia ou a excessiva onerosidade
de execucdo do projeto em sua forma origindrias!. O autor poderd
exercer o direito de repudio quando antes ou apods a conclusdo da
obra houver modificacdo, sem o seu consentimentos2. Cumpre
registrar, ainda, que os contratantes do projeto arquiteténico poderdo
pactuar, por escrito, ser desnecessdria a solicitacdo de autorizacdo
para fins de modificacdo do projeto3. Ainda, gize-se que o interesse
particular do autor ndo pode ser absoluto frente ao direito

45 Art. 41 e 42 da Lei 9.610/98.

46 Arts. 1, 2, 3 e outros do Dec. n° 75.699. 06 de maio de 1975.
47 Art. 2° da Lei 9.610/98.

48 Art. 31 da Lei 9.610/98.

49 Art. 24 da Lei 9.610/98.

50 Art. 25 da Lei 9.610/98.

ST Art. 621 da Lei 10.406/02

52 Art. 26 da Lei 9.610/98.

53 Art. 16 da Lei 12.378/10 e Artigo 49 da Lei 9.610/98.
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constitucional de propriedade do contratante do projeto ou dono da
obra, afinal de contas € o proprietdrio que vai usufruir da edificacdo.
Outras situacoes de licencas legais, cuja utilizacdo pela expressdo da
lei independe de autorizacdo, sdo as obras situadas permanentemente
em logradouros publicos que podem ser representadas livremente, por
meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.
Todavia, ressalte-se que na pratica hd divergéncia interpretativa sobre
o alcance da expressdo situado em logradouro publico, em especial,
se hd finalidade lucratfiva, devendo o caso concreto ser analisado,
podendo ser necessdria autorizacdo.

O capitulo | do Titulo Il do Cdédigo Penal tipifica “os crimes contra a
propriedade intelectual” e, em especial, o art. 184 prevé as hipdteses
penais da "violacdo de direito autoral”. A pena cominada é de
detencdo e dependendo do enquadramento no tipo penal, varia de
3 (trés) meses a 4 (quatro) anos e multa.
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TRADUGCOES E OBRAS DERIVADAS

Felipe Octaviano Delgado Busnello

Legislagcdo 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 dd outras providéncias).

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

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

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

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

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

Meios de protecao

A protecdo adequada as obras derivadas e as fraducdes € a dos
direitos autorais. Para fins preventivos, a comprovacdo da autoria e da
anterioridade da criacdo pode ser feita por registro (ver item abaixo),
OoU mesmo por outros meios que atfinjom o mesmo fim, como ata
notarial, processo judicial com o fim de recebimento de uma sentenca
declaratdria, ou outros meios licitos de prova.

Necessita registro?

Nd&o. As obras derivadas e traducdes recebem protecdo independente
de registro, em virtude do principio da protecdo automdatica e
conforme o art. 18 da Lei de Direitos Autorais. Para comprovacdo da
autoria e da anterioridade, entretanto, a Lei de Direitos Autorais faculta
o registro em orgdos apontados no art. 19 da Lei n° 5988/73,
dependendo do tipo de obra. Para traducdes, o érgdo competente 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 & possivel realizar o registro
por meio de entidades privadas que fornecem o mesmo servico.

Como se obtém a protegdo?
A protecdo se obtém pelos critérios comuns de resguardo dos direitos
autorais.


http://www.musica.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=650:lei-no-5988-de-14-de-dezembro-de-1973&catid=49&Itemid=108
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Recebem protecdo as obras derivadas que possuam suficiente
originalidade, que se distingam substancialmente das originais em que
se baseiam. As traducodes, por sua vez, ndo necessitam ser originais para
que sejam protegidas: basta meramente haverem sido criadas pelo
tradutor, ndo automaticamente geradas.

Deve-se observar que essas obras sdo protegidas mesmo se criadas sem
autorizagdo dos titulares dos direitos patrimoniais das obras originais,
bem como 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
traducoes podem também impedir que outras pessoas, inclusive os
criadores das obras originais, utilizem as obras derivadas e traducdes.

No Brasil o prazo para a protecdo dos direitos patrimoniais sobre as
obras derivadas e traducdes € de 70 anos a partir do dia 1° de janeiro
do ano subsequente ao do falecimento do autor. No caso de
programas de computador, entretanto, o prazo € mais reduzido, de 50
anos, contados do mesmo marco. Caso a obra provenha de outro pais,
entretanto, o 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 protecdo. Por consequéncia, o cdlculo retroativo dos prazos de
protecdo ndo é possivel. Para saber se uma obra estd protegida ou em
dominio publico deve-se realizar o cdlculo a partir da legislacdo
aplicavel na época de sua criacdo, considerando-se tfambéem toda a
legislacdo posterior.

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

Obras derivadas e fraducdes sdo obras protegiveis por direitos autorais,
independentemente. A protecdo conferida a estas classes de obra é a
mesma conferida as obras em que se baseiam, conforme aplicdvel.
Em razdo das convencdes internacionais aplicdveis aos direitos de
autor, a protecdo conferida as obras derivadas e fraducdes € exercida
automaticamente em todos os paises que aderiram aos tratados que
governam a matéria.

Sdo aplicdveis as obras derivadas e ds fraducoes as mesmas excecoes
e 0s mesmos limites devidos a qualquer obra protegivel por direitos
autorais.
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Os crimes contra a propriedade intelectual estdo previstos no Titulo I,
Capitulo 1, do Cddigo 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 |lhe sGo conexos, imputando pena de detencdo, de
3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa. Os paragrafos 1°, 2° e 3°, preveem
as formas qualificadas do crime previsto no caput.
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ARTISTAS I,NTéRPRETES OU EXECUTANTES, PRODUTORES
FONOGRAFICOS EEMPRESAS DE RADIODIFUSAO

Mauricio Brum Esteves

Legislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988

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

- Lei 6.615/78 (dispde sobre aregulamentacdo da profissdo de radialista
e dd outras providéncias).

- Lei 6.533/78 (dispde sobre a regulamentacdo das profissdes de Artistas
e de técnico em Espetdculos de Diversoes, e dd outras providéncias).

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

- Decreto 9.574/18 (consolida atos normativos editados pelo Poder
Executivo federal que dispoem sobre gestdo colefiva de direitos
autorais e fonogramas, de que trata a Lei n® 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998).

- Decreto-Lei n°® 2.848 (codigo penal).

- Decreto 57.125/65 (convencdo internacional para protecdo qos
artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de fonogramas e aos
organismos de radiodifusdo - Convencdo de Roma).

- Decreto 75.699/75 (convencdo de Berna para a protecdo das obras
literdarias e arfisticas de 1971).

- Decreto 76.906/75(convencdo sobre protecdo de produtores de
fonogramas contra a reproducdo ndo autorizada de seus fonogramas
- Convencdo de Genebra).

- Decreto 1.355/94 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade
intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).

Meios de protecao

Os artistas intérpretes ou executantes, produtores fonogrdficos e
empresas de radiodifusdo, sdo detentores de Direitos Conexos aos
direitos de autor, seja sob o aspecto patrimonial, de cunho pecunidrio,
quanto moral, de natureza personalissima. Assim, aos artistas intérpretes
ou executantes pertence o direito exclusivo de autorizar ou proibir a
fixacdo, areproducdo, aradiodifusdo e qualquer outra modalidade de
utilizacdo de suas interpretacoes, fixadas ou nGo%4. E, no dmbito moral,
os direitos de integridade e paternidade®s, além daqueles aplicaveis
aos direitos de autor’, no que couber. Aos produtores fonograficos
pertence o direito exclusivo de autorizar ou proibir a reproducdo, total
ou parcial, a distribuicdo, a comunicacdo ao publico, inclusive pela
radiodifusdo, e qualguer outra modalidade de uflilizacdo de seus

54 Art. 90, da Lei 9.610/98.
55 Art. 92, da Lei 9.610/98.
56 Art. 24 a 27, da Lei 9.610/98.



24

fonogramass’. Por fim, as empresas de radiodifusdo pertence o direito
exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissdo, fixacdo e reproducdo
de suas emissdes, bem como a comunicacdo ao publico, pela
televisdo, em locais de frequéncia coletiva3s,

A protecdo concedida pelos direitos de autor e aqueles que Ihe sdo
conexos independe de registro%?, que € facultativo¢o, razdo pela qual a
obra encontra-se protegida desde a criacdo. Conquanto, os Direitos
conexos, em si, ndo comportam registro, em razdo da caracteristica de
ndo serem obra, no sentido legal do termo, mas um direito vizihho ao
direito do autor, cujo registro como obra, sim, € facultativo. 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¢!, afravés da apresentacdo dos documentos necessarios,
acompanhados da representacdo da obra em notacdo musical.

O prazo de protecdo aos Direitos Conexos € de setenta anos, contados
a partir de 1° de janeiro do ano subsequente & fixacdo, para os
fonogramas; a transmissdo, para as emissdes das empresas de
radiodifusdo; e G execucdo e representacdo publica, para os demais
Ccasosé2, Apds esse periodo, € considerada em dominio publico. Os
direitos morais (conexos aos de autor) seguem sendo passiveis de
protecdo mesmo apds a obra integrar o dominio publico.

Em face das peculiaridades do direito de autor e dos que |lhe sGo
conexos, bem como da existéncia de Tratados e Convencoes
Infernacionais que regulom a matéria em dmbito internacional,
principalmente a Convencdo de Berna, a protecdo as obras dd-se de
forma simulténea em todos os paises signatdrios, extravasando os limites
territoriais de suas respectivas nacdes, bastando que a obra esteja
protegida em seu pais de origem.

Além do limite temporal, a Convencdo de Roma prevé excecoes
especificas em se tratando de Direitos Conexos para os casos de:
utilizacdo para uso privado; curtos fragmentos em relatos de
acontecimentos de atualidade; fixacdo efémera realizada por um
organismo de radiodifus@o, pelos seus proprios meios € para as suas

57 Art. 93, da Lei 9.610/98.
58 Art. 93, da Lei 9.610/98.
59 Art. 18, da Lei 9.610/98.
60 Art. 19, da Lei 9.610/98.
61 Art. 17, da Lei 5.988/73, que ndo foi revogado com o advento da Lei 9.610/98.
62 Art. 96, da Lei 9.610/98.
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proprias emissoes; e, utilizacdo destinada exclusivamente ao ensino ou
a investigacdo cientificatd. Em qualquer caso, as excecdes ao direito
autoralé4 sdo aplicdveis, no que couber, para 0s casos que fratam de
direitos conexosés.

Os crimes contra a propriedade intelectual estdo previstos no Titulo I,
Capitulo 1, do Codigo Penal, que tfrata da violagcdo ao direito autoral.
Assim, prevé o artigo 184, caput, do CP, o tipo penal de violar direitos
de autor e 0s que |lhe sGo conexos, imputando pena de detencdo, de
3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa. Os paragrafos 1°, 2° e 3°, preveem
as formas qualificadas do crime previsto no caput.

63 Art. 15°, da Convencdo de Roma (1961), Dec. n° 57.125, de 19 de outubro de 1965.
64 Arts. 46, 47 e 48, da Lei 9.610/98.
65 Artigo 89, da Lei 9.610/98.
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PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Angela Kretschmann

Legislagcdo 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 9.279/96 (lei de propriedade industrial).

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

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

Meios de protecao

O software estd protegido basicamente como um programa de
computador, e nesse caso como bem intangivel. Estd incluido no
regime da protecdo concedida as obras literdrias, artisticas e cientificas
(art. 20., da Lei 9.609/98), mas também como parte integrante de uma
maquina (nesse caso com registro junto ao INPI, como invencdo).
Apesar da Lei 9.279/96 indicar que o software ndo pode ser protegido
por patentes (artigo 10, inciso V), ele poderd ser registrado como
patente caso esteja vinculado a um hardware, ou uma maquina, enfim,
uma técnica patentedvel que atenda acos requisitos de
patenteabilidade da legislacdo (novidade, atividade inventiva, e
producdo industrial, conforme artigo 8° da Lei 9.279), poderd entdo
receber protecdo por patente. E de ser considerado que, como
vivemos praticamente ainda no século XXI a proliferacdo da internet
das coisas, e da inteligéncia artificial, que se trata de um conjunto de
algoritmos, que desenvolvidos para a solucdo de um problema ou
varios problemas, ou seja, um software, seu objeto tem recebido cada
vez mais atencdo e amplitude de protecdo.

Necessita registro?

O software ndo necessita registro, nos termos expressos pelo pardgrafo
30., do artigo 20., da Lei 2609/98. No caso de software infegrante de
uma mdaquina, o registro poderd ser realizado como invencdo,
conforme indicado acima, junto ao INPl. Em ambos os casos,
entretanto, para a seguranca do seu direito, o autor poderd proceder
ao pedido de registro como direito de autor, junto ao INPI. A autoria do
programa € comprovada fambém pela publicacdo, sendo o registro
apenas um meio de alcancar uma prova da mesma, ndo sendo
obrigatdrio, tendo cardter declaratério, e ndo constitutivo de direito.
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A protecdo € concedida com a simples criacdo do programa, ou seja,
a exteriorizacdo do mesmo, nos termos do regime de protecdo das
obras artisticas, literarias e cientificas. Enfretanto, para maior seguranca
o autor poderd proceder ao registro, junto ao INPI.

O paragrafo 20, do artigo 20, da Lei 9.609 determina que a tutela dos
direitos relativos a programa de computador € assegurada pelo prazo
de cinquenta anos, contados a partir de 1° de janeiro do ano
subsequente ao da sua publicacdo ou, na auséncia desta, da sua
criacdo. Com o registro do codigo fonte do sistema no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, o criador, ou fitular, possui um
(dentro outros possiveis) meio de prova da autoria.

Na mesma linha da protecdo as obras literdrias, artisticas e cientificas,
a protecdo concedida ao software envolve prerrogativas morais e
patrimoniais. SGo direitos morais o de reivindicar a paternidade do
programa e o direito de se opor as alteracoes ndo-autorizadas, quando
estas impliguem em deformacdo, mutilacdo ou que prejudiquem a sua
honra ou reputacdo. Ja enfre os direitos patrimoniais estdo o direito
exclusivo de utilizar, fruir e dispor de sua obra, incorrendo em ilicito
quem, por qualguer meio, no todo ou em parte, reproduz, vende,
expoe a venda, importa, adquire, oculta ou tem em depdsito para fins
de comeércio, original ou copia de programa de computador produzido
com violacdo de direito autoral, ou seja, sem a autorizacdo expressa
do autor ou de quem o represente. A lei do software garante os mesmos
direitos aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o pais de
origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros
domiciliados no Brasil, direitos equivalentes. Assim, a abrangéncia é
internacional dada a natureza da protecdo, de modo que paises que
sdo signatarios da Convencdo da Unido de Berna fambém concedem
direitos iguais aos criadores de software.

Nos termos do artigo 6°, da Lei 9.609, ndo constituem ofensa aos direitos
do ftitular de programa de computador: a reproducdo, em um so
exemplar, de copia legitimamente adquirida, desde que se destine a
copia de salvaguarda ou armazenamento eletrénico, hipdtese em que
o exemplar original servird de salvaguarda; a citacdo parcial do
programa, para fins diddticos, desde que identificados o programa e o
titular dos direitos respectivos; a ocorréncia de semelhanca de
programa a outro, preexistente, quando se der por forca das
caracteristicas funcionais de sua aplicacdo, da observancia de
preceitos normativos e técnicos, ou de limitacdo de forma alternativa
para a sua expressdo; a integracdo de um programa, mantendo-se
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suas caracteristicas essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional,
tecnicamente indispensdvel as necessidades do usudrio, desde que
para o uso exclusivo de quem a promoveu.

Constitui ilicito, passivel de sancdo civel e penal: a reproducdo, por
qualguer meio, de programa de computador, no todo ou em parte,
para fins de comércio, sem autorizagcdo expressa do autor ou de quem
o represente. Nesse caso a sancdo penal envolve a reclusdo, de um a
quatro anos, e multa, j& a sancdo civil € determinada pelo juizo da
causa e envolverd pena pecunidria, com pagamento de perdas e
danos e indenizacdo. Além disso, a mesma pena € aplicada a quem
vende, expde a venda, infroduz no Pais, adquire, oculta ou fem em
depdsito, para fins de comércio, original ou copia de programa de
computador, produzido com violacdo de direito autoral. Em geral o
procedimento necessita de queixa, com excecdo de atos praticados
em prejuizo de entidade de direito publico, autarquia, empresa
publica, sociedade de economia mista ou fundacdo instituida pelo
poder publico, se resultar ainda em sonegacado fiscal ou qualquer crime
contra a ordem tributdria, ou envolvendo relagcdo de consumo.
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INVENCCES
Milton Lucidio Ledo Barcellos

Legislagcdo 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 (convencdo da unido
de Paris para a protecdo da propriedade industrial).

- Decreto 81.742 de 1978 (tratado de cooperacdo em matéria de
patentes - PCT).

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

Meios de protecao

As invencoes sdo essencialmente protegidas através do sistema de
patentes. No entanto, a protecdo via sistema de patentes € uma
opcdo do inventor e/ou fitular da invencdo, podendo, caso assim
entenda, manté-la em segredo ou divulga-la livremente, abdicando da
protecdo legal oriunda do sistema de patentes ou do sistema de
protecdo ao segredo industrial. Ha ainda a possibilidade de cumulacdo
de direitos envolvendo uma invencdo. Exemplificativamente, uma
invencdo, além de ser protegida pelo sistema de patentes, pode vir a
obter protecdo da sua expressdo visual externa (bi ou tridimensional)
quando incorporada a um determinado produto industrializdvel
(através de registro de desenho industrial). Ainda exemplificativamente,
uma invencdo pode também ser implementada através de um
computadorsés, sendo este programa protegido pela lei especifica dos
programas de computador (Lei 9.609/98). Frise-se que a protecdo
cumulativa depende do preenchimento de requisitos proprios legais
impostos a criacdo intelectual.

Necessita registro?

Sim, para a protecdo da invencdo via sistema de patentes € essencial
o preenchimento dos requisitos e condicdes de patenteabilidade,
assim como a elaboracdo, ingresso e acompanhamento de processo
administrativo proprio que tramita no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI. Vulgarmente fala-se que a concessdo da patente pelo
INPI representa um “registro de patente”, no entanto, tecnicamente, o
termo “registro” é estranho ao sistema de patentes, de modo que a
obtencdo da concessdo da patente € expressa através da Carta-
Patente.

66 Ver as Direfrizes de Exame de Pedidos de Patente envolvendo Invencdes
Implementadas em Computador — Diretrizes IIC — INPI/DIRPA/2021. Disponivel em
www.inpi.gov.br.
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A protecdo é obtida através da apresentacdo de um pedido de
patente de invencdo?’ que formard um processo administrativo no INPI.
Este processo deverd preencher os requisitos formais e materiais
previstos na legislacdo especial, assim como nas diretrizes, instrucoes e
atos administrativos oficiais do INPI, naquilo em que forem aplicdveis.
Uma vez apresentado o pedido, serd submetido a exames formal e,
posteriormente, de meérito, possuindo processo administrativo proprio
que, uma vez preenchidos os requisitos e condicdoes, possibilitard o
deferimento do pedido de patente de invencdo. Frise-se que ©
processo administrativo 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 concessdo da patente),
expedicdo da carta-patente, entre outrasss.

A protecdo conferida por uma patente de invencdo € de 20 (vinte)
anos, contados da data de depdsito. Uma vez expirado o prazo de
protecdo da patente de invencdo, esta entra em dominio publico,
podendo ser explorada por terceiros livrementes?,

A protecdo conferida pela patente é limitada ao Pais no qual a mesma
foirequerida e processada. A patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiros de, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar a
venda, vender ou importar com estes propdsitos produto objeto de
patente, processo ou produto obtido diretamente por processo
patenteado’0. Caso haja interesse em obter protecdo internacional da
patente de invencdo, deverdo ser observados os prazos legais previstos
essencialmente na Lei da Propriedade Industrial Brasileira, na
Convencdo da Unido de Paris para a Protecdo da Propriedade
Industrial e no Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes’!.

67 A teor do art. 19 da Lei 9279/96 todo pedido de patente deverd conter
requerimento, relatdrio descritivo, reivindicacdes, desenhos (se for o caso), resumo e
comprovante de pagamento da taxa federal relativa ao depdsito do pedido.
Importante notar que é extremamente recomenddvel uma busca prévia de
anterioridades nas bases nacional e internacionais de patentes para melhor definicdo
do estado da técnica conhecido e para melhor estabelecer o escopo de protecdo
da invencdo frente aos requisitos de novidade e atividade inventiva.

68 Para maiores detalhes ver, além da Lei 9279/96, as Diretrizes, Instrucdes Normativas
e Atos Normativos disponiveis no sitio do INPI: www.inpi.gov.br.

¢ Com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal — STF da ADI 5529 em 2021 foi
reconhecida a inconstitucionalidade do pardgrafo Unico do art. 40 da Lei 9279/96 €,
portanto, ndo hd mais no sistema de patentes brasileiro a possibilidade de extensdo
do prazo de vigéncia de patentes previsto no indigitado pardgrafo Unico.

70 Ver, em especial, arts. 41 a 45 da Lei 9279/96.

71 O prazo para apresentar Pedido Internacional de Patente via Tratado de
Cooperacdo em Matéria de Patentes — PCT (156 paises signatdrios, incluindo o Brasil)
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A protecdo da invencdo através do sistema de patentes € limitada ao
teor das reivindicacodes, interpretado com base no relatdrio descritivo e
nos desenhos. A invencdo que seja objeto de patente validamente
concedida pelo INPI possui algumas limitacoes legais de oponibilidade
contfra terceiros’2. Além disso, possui limitacdes legais quando 4
elegibilidade a protecdo pelo sistema de patentes (seja por ndo ser
considerada uma invengcdo’3, seja por ndo ser patentedvel por
expressa disposicdo legal’4).

Os tipos penais relacionados as patentes de invencdo estdo elencados
nos arts. 183 a 186 da Lei 9279/96, prevendo penas que oscilam de um
més a um ano de detencdo ou multa. Atencdo especial deve ser dada
a fipificacdo das condutas especificas, assim como d possibilidade de
violacdo parcial da patente de invencdo ou por utilizacdo de meios
equivalentes. Entre outros aspectos, necessdria a compreensdo do
escopo de protecdo da patente de invencdo para a caracterizacdo
da infracdo penal, assim como as possiveis repercussdoes civeis
decorrentes desta. Em relacdo aos tipos penais € aos procedimentos
especificos envolvendo patentes, importante atencdo também deve
ser dada ao disposto, em especial, nas disposicdes gerais previstas nos
arts. 196 a 207 da Lei 9279/96.

ou pedidos nacionais em cada pais de escolha diretamente via Convencdo da Unido
de Paris — CUP (179 paises membros, incluindo o Brasil) € de 12 meses contados da
data do depdsito do pedido no INPI. Fundamental a andlise cautelosa do trémite
administrativo internacional e dos prazos legais estabelecidos no PCT, na CUP e nas
legislacdes de cada pais membro onde se deseja proteger a invencdo via patente.
72Ver, em especial, arts. 43 e 45 da Lei 9279/96.

73 Ver art. 10 da Lei 9279/96.

74 Ver art. 18 da Lei 9279/96.
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MODELOS DE UTILIDADE

Milton Lucidio Ledo Barcellos

Legislagcdo 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 (convencdo da unido
de Paris para a protecdo da propriedade industrial).

- Decreto 81.742 de 1978 (tratado de cooperacdo em matéria de
patentes - PCT).

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

Meios de protecao

Os modelos de utilidade sdo essencialmente protegidos afravés do
sistema de patentes. No entanto, a protecdo via sistema de patentes é
uma opcdo do autor e/ou titular do modelo de utilidade, podendo,
caso assim entenda, manté-lo em segredo ou divulga-lo livremente,
abdicando da protecdo legal oriunda do sistema de patentes ou do
sistema de protecdo ao segredo industrial. Assim como ocorre com as
invencdes, hd a possibilidade de cumulacdo de direitos de
propriedade industrial além do previsto pelo sistema de patentes. No
mesmo sentido das invencoes, a possibilidade de protecdo cumulativa
depende do preenchimento de requisitos e condicdes proprias legais
impostas a criacdo intelectual.

Necessita registro?

Sim, para a protecdo do modelo de utilidade via sistema de patentes
é essencial o preenchimento dos requisitos e condicdes de
patenteabilidade proprios do modelo de utilidade’s, assim como a
elaboracdo, ingresso e acompanhamento de processo administrativo
especifico que framita no Instituto Nacional da Propriedade Industrial —
INPI.

Como se obtém a proteg¢do?

A protecdo € obtida através da apresentacdo de um pedido de
patente de modelo de utilidade’s que formard um processo
administrativo no INPI. Este processo deverd preencher os requisitos

75 Ver, em especial, arts. 9 a 15 da Lei 9279/96.

76 A teor do art. 19 da Lei 9279/96 todo pedido de patente deverd conter
requerimento, relatdério descritivo, reivindicacdes, desenhos (se for o caso), resumo e
comprovante de pagamento da taxa federal relativa ao depdsito do pedido.
Importante notar que é extremamente recomenddvel uma busca prévia de
anterioridades nas bases nacional e internacionais de patentes para melhor definicdo
do estado da técnica conhecido e para melhor estabelecer o escopo de protecdo
do modelo de utilidade frente aos requisitos de novidade e ato inventivo.
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formais e materiais previstos na legislacdo especial, assim como nas
diretrizes, instrucdes e atos administrativos oficiais do INPI, naquilo em
que forem aplicaveis. Uma vez apresentado o pedido, serd submetido
a exames formal e, posteriormente, de mérito, possuindo processo
administrativo préprio que, uma vez preenchidos os requisitos e
condicdes, possibilitard o deferimento do pedido de patente de
modelo de utilidade. Frise-se que o processo administrativo de patente
possui diversas etapas que envolvem pagamento de taxas federais, tais
como o proprio pedido, requerimento de exame substantivo (de
meérito), anuidades (retribuicdes anuais devidas inclusive apds a
concessdo da patente), expedicdo da carta-patente, entre outras’’.

A protecdo conferida por uma patente de modelo de utilidade € de 15
(quinze) anos, contados da data de depdsito’8. Uma vez expirado o
prazo de protecdo da patente de modelo de utilidade, esta entra em
dominio publico, podendo ser explorada por terceiros livremente??,

A protecdo conferida pela patente € limitada ao Pais no qual a mesma
foi requerida e processada. A patente de modelo de utilidade confere
ao seu fitular o direito de impedir terceiros de, sem o seu consenfimento,
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes
propdsitos produto objeto de patented. Caso haja interesse em obter
protecdo internacional da patente de modelo de utilidade, deverdo
ser observados os prazos legais previstos essencialimente na Lei da
Propriedade Industrial Brasileira, na Convencdo da Unido de Paris para
a Protecdo da Propriedade Industrial e no Tratado de Cooperacdo em
Matéria de Patentess!.

77 Para maiores detalhes ver, além da Lei 9279/96, as Diretrizes, Instrucdes Normativas
e Atos Normativos disponiveis no sitio do INPI: www.inpi.gov.br.

78 Com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal — STF da ADI 5529 em 2021 foi
reconhecida a inconstitucionalidade do pardgrafo Unico do art. 40 da Lei 9279/96 e,
portanto, ndo hd mais no sistema de patentes brasileiro a possibilidade de extensdo
do prazo de vigéncia de patentes previsto no referido pardgrafo Unico.

79 Atencdo deve ser dada ao fato de que, expirado o prazo de vigéncia, tfanto nas
patentes de invencdo quanto nas patentes de modelo de utilidade, o que entra em
dominio puUblico é a tecnologia contida na Carta-Patente e ndo o eventual produto
gue a incorpora, pois é possivel que este produto esteja protegido por outros direitos
de propriedade intelectual que eventualmente possam estar em vigor.

80 Ver, em especial, arts. 41 a 45 da Lei 9279/96.

81 Caso a protecdo internacional seja desejada, atencdo especial deve ser dedicada
aos pedidos internacionais de patentes de modelos de utilidade, pois alguns paises
ndo reconhecem essa modalidade de protecdo pelo sistema de patentes em suas
legislacdes internas, ocasionando a necessidade de eventual adaptacdo da patente
de modelo de utilidade em, por exemplo, uma patente de invencdo, ou até mesmo
a impossibilidade de protecdo do modelo de utilidade em determinados paises.



http://www.inpi.gov.br/
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A protecdo dos modelos de utilidade através do sistema de patentes é
limitada ao teor da(s) reivindicacdo(des), interpretada(s) com base no
relatério descritivo e no(s) desenho(s). O modelo de utilidade objeto de
patente validamente concedida pelo INPI possui algumas limitacoes
legais de oponibilidade confra terceirosd2. Além disso, hd algumas
limitacdes legais quanto a elegibilidade a protecdo do modelo de
utilidade pelo sistema de patentes (seja por ndo ser considerado um
modelo de utilidadess3, seja por ndo ser patentedvel por expressa
disposicdo legald4).

Os tipos penais relacionados as patentes de modelo de utilidade estdo
elencados nos arts. 183, | a 186 da Lei 9279/9685, prevendo penas que
oscilam de um més a um ano de detencdo ou multa. Atencdo especial
deve ser dada a fipificacdo das condutas especificas, assim como d
possibilidade de violacdo parcial da patente ou por utilizacdo de meios
equivalentes. Em relacdo aos tipos penais e aos procedimentos
especificos envolvendo patentes, importante atencdo também deve
ser dada ao tratado, em especial, nas disposicoes geraqis previstas nos
arts. 196 a 207 da Lei 9279/96. Entre outros aspectos, necessdria a
compreensdo do escopo de protecdo da patente de modelo de
utilidade para a caracterizacdo da infracdo penal, assim como as
possiveis repercussoes civeis decorrentes desta.

82 Ver, em especial, arts. 43 e 45 da Lei 9279/96.

83 Ver art. 10 da Lei 9279/96.

84 Ver art. 18 da Lei 9279/96.

85 Como ndo hd patente de modelo de utilidade relacionada & processo ou meio
(exclusivos para protecdo via patente de invencdo), o inciso Il do art. 183 ndo se
aplica aos modelos de utilidade.
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DESENHO INDUSTRIAL

André de Oliveira Schenini Moreira
Diego Strdhuber Oyarzdabal

Legislagcdo 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 (cddigo penal).

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

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

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

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

- Manual de Desenhos Industriais INPI. 19 Edicdo. 19 revisdo
(PORTARIA/INPI/PR N° 07/2022).

Meios de protecao

No Brasil, as criacdes de design podem receber protecdo de algumas
dreas da propriedade intelectual, dependendo essencialmente do seu
teor. Na maioria dos casos, a protecdo encontra-se no sistema de
desenho industrial, j& em outras situacodes, tal protecdo pode estar no
dmbito dos direitos autorais. Em alguns casos especificos, tais criacdes
podem desfrutar até mesmo de ambas protecoes.

Conforme a Lei da Propriedade Industrial (LPI), considera-se criacdo
passivel de protecdo por desenho industrial “a forma pldstica
ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores
que possa ser aplicado a um produto”. Exemplos claros de criacoes
protegidas pelo desenho industrial sdo modelos de mobilidrio, loucas,
design de automoveis, estampas de roupas, brinquedos, entre outras
criacdes enquadradas na definicdo acima e que atendam qos
requisitos estipulados por lei (novidade, originalidade e aplicacdo
industrial). Deve ficar claro que a protecdo de desenho industrial recai
sobre a expressdo estética de um objeto, e ndo sobre aspectos técnico-
funcionais da criacdo, mesmo que estes existam.

No tocante a protecdo por direito autoral, aplicar-se-& as criacoes de
design, quando for o caso, boa parte das disposicoes observadas no
capitulo OBRAS DE ARTES PLASTICAS E FOTOGRAFIAS deste Guia. Para
qgue uma criacdo 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
industrializaveis). Exemplos de criagdes de design que podem ser
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protegidas pelo direito autoral: projetos de identidade visual, pecas de
moda, artigos de joalheria, entre outros.

Por fim, em determinadas criagcdes € possivel a cumulacdo de
protecdo. Contudo, para que tal hipdtese ocorra, deve ser possivel
dissociar o teor artistico de uma criagcdo daquele cardter industrial do
objeto, protegendo cada um desses aspectos pelos respectivos
institutos juridicos citados. Exemplos de obras que podem (sempre serd
necessario um exame concreto do caso) receber essa dupla protecdo:
pecas de joalheria, artigos de moda, entfre outros.

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 co Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

Com relacdo as obras protegidas por direito autoral, ndo hda
obrigatoriedade do registro para a existéncia do direito — basta que a
criacdo tenha sido exteriorizada e que seu fitular consiga comprovar
sua autoria e quando tal criacdo ocorreu. Maiores informacdes a este
respeito podem ser observadas no capitulo OBRAS DE ARTES PLASTICAS
E FOTOGRAFIAS deste Guia.

No sistema do desenho industrial, o fitular deverd requerer o registro
perante o INPI por meio de um processo administrativo, que € iniciado
com o pedido de registro e que deverd atender a diversos requisitos
estabelecidos na LPI e nos atos normativos e resolucdes promulgadas
pela propria autarquia (aqui vale destacar o importante papel
orientativo do Manual de Desenhos Industricis do INPI). Atencdo
especial deve ser concedida & apresentacdo de desenhos ou
fotografias do objeto a ser registrado, visto que, em determinadas
sitfuacodes, sdo exigidas diferentes vistas da criacdo. Importante citar,
também, que um pedido pode contemplar até 20 variacdes do objeto,
desde que voltadas ao mesmo propdsito e desde que tais variagcoes
possuam a mesma caracteristica distintiva preponderante.

Deve ser destacado que o sistema de registro do desenho industrial
possui uma peculiaridade: a concessdo do registro € automdtica e
ocorre juntamente com a publicacdo do pedido, desde que as
exigéncias formais sejam atendidas. O INPI ndo realiza um exame de
meérito sobre o conteldo do pedido, mas o titular pode solicitd-lo,
mediante peticdo especifica. Ainda que o direito nasca da concessdo
do registro, um exame de mérito favordvel concede maior certeza ao
direito.

Em razdo dessa concessdo automdtica de registros de desenhos
industriais, observa-se que aproximadamente 95% das concessdes de
desenhos industriais nGo possuem requerimento de exame de mérito
(dados Boletim INPI Janeiro/2022), o que reforca a necessidade do
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titular do registro desenho industrial manter-se atento e vigilante a
possiveis Novos registros similares, apresentando (quando necessario) a
devida Nulidade Administrativa.

Para que um registro de desenho industrial permaneca vdlido mostra-
se necessario o pagamento de retribuicoes quinquenais ao INPI.

No sistema de desenho industrial, o fitular deverd requerer a protecdo
de sua criacdo em até 180 dias contados da primeira divulgacdo, sob
pena de fer sua criagcdo inserida no dominio publico. Uma vez
concedido o registro, o mesmo ficard vdalido por 10 anos, podendo ser
prorrogado por 3 periodos de 5 anos cada, mediante pagamento de
taxa especifica.

No caso de criagcdo de design protegida por direitos autorais, fazemos
referéncia ao disposto no capitulo OBRAS DE ARTES PLASTICAS E
FOTOGRAFIAS deste Guia acerca do prazo de protecdo.

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 reproduza 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 € limitado ao territério brasileiro, sendo
possivel ao fitular, por meio de tratados internacionais, realizar registros
em outros paises aproveitando a data de depdsito do primeiro pedido
realizado, registros estes que também ficardo limitados ao territério em
que forem concedidos.

Com relacdo ao sistema de direito autoral, a LDA confere ao autor o
direito exclusivo de usar, fruir e dispor de sua obra, assim como uma série
de direitos morais de criacdo, que podem ser melhor observados no
capitulo OBRAS DE ARTES PLASTICAS E FOTOGRAFIAS deste Guia. Ainda
que a protecdo da criagcdo por este sistema seja automdtica
(independe de formalidades), as obras protegiveis serdo reguladas
pela legislacdo de cada pais onde o direito for exercido.

Os direitos conferidos pelo registro de desenho industrial ndo podem ser
exercidos (i) confra atos desautorizados de terceiros, sem fins
comerciais, que ndo afetem os interesses econdmicos do titular do
reqgistro, (ii) confra atos realizados por terceiros desautorizados em
experimentos para fins cientificos e tecnoldgicos e (ii) no caso de
importacdo paralela. Uma excecdo ao direito conferido ao titular do
registro diz respeito a terceiro que, de boa fé, utilizava o mesmo objeto
antes da data de depdsito do pedido, ficando autorizado a seguir com
tal uso dentro das mesmas condicdoes anteriores.
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Com relacdo as limitacdes conferidas pelos direitos autorais, maiores
infgrmogées podem ser enconfradas no capitulo OBRAS DE ARTES
PLASTICAS E FOTOGRAFIAS deste Guia.

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 confusdo, assim como qualquer forma
de comercializacdo de produto que contenha tais caracteristicas. A
pena por quem cometer tais crimes € de 3 meses a 1 ano de detencdo
ou multa.
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CULTIVARES

Kelly Lissandra Bruch

Legislagcdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

- Lein. 9.456/1997 (lei de protecdo de cultivares).

- Decreto n. 2.366/1997 (Regulamenta a Lein. 9.456/1997).

- Lein. 10.711/2003 (regulamenta o registro de sementes e mudas).
-Decreto n. 10.586/2020: (Regulamenta a Lein. 10.711/2003).

-Lei n. 13.123/2015 (Regulamenta o art. 16 da Convencdo sobre
Diversidade Bioldgical).

-Decreto n. 2519/1998 (Promulga a Convencdo sobre Diversidade
Biologica).

-Decreto Legislativo n. 136/2020 (Ratifica a participacdo do Brasil no
Protocolo de Nagoia).

- Lein. 9.279/1996 (lei da propriedade industrial).

- Instrucdo Normativa n. 8/99 do Ministério da Agricultura, Pecudria e
Abastecimento (regulaomenta a guarda e conservacdo de amostras
vivas).

- Instrucdo Normativa n. 13/2019 (aprova formuldrios necessdrios para o
requerimento de protecdo de cultivar e para o relatério técnico
descritivo de obtencdo de cultivar).

- Instrucdo Normativa n. 17/2019(Tabela de servicos e valores para
protecdo de cultivares).

- Decreto Presidencial n. 3.109/99 (convencdo internacional para a
protecdo das obtencoes vegetais - UPOV/1978).

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

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 descritores, por sua
denominacdo propria, que seja homogéneq, apresentando
variabilidade minima quanto aos descritores que a identifiquem, e que
seja estdvel quanto aos descritores afravés de geracdes sucessivas e
seja de espécie passivel de uso pelo complexo agroflorestal com
interesse comercial, e que j& possua os descritores oficialmente
publicados pelo Servico Nacional de Protecdo de Cultivares (SNPC).
Ressalta-se que também pode ser protegida a linhagem componente
de hibridos. Todavia, apenas sdo passiveis de protecdo a nova cultivar
e a cultivar essencialmente derivada. A nova cultivar apenas poderd
ser protegida se ndo tiver sido oferecida a venda no Brasil hd mais de
12 (doze) meses em relacdo a data do pedido de protecdo e que,
observado o prazo de comercializacdo no Brasil, nGdo tenha sido
oferecida d venda em outros paises, com o consentimento do obtentor,
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hd mais de 06 (seis) anos para espécies de arvores e videiras e hd mais
de 04 (quatro) anos para as demais espécies. JG a culfivar
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 expressdo 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
culfivar da qual derivou, por margem minima de descritores, de acordo
com critérios estabelecidos pelo érgdo competente.

Sendo a nova cultivar distinta, homogénea e estdvel, possuindo nome
proprio, tendo os descritores ja estabelecidos no Brasil e ndo tendo sido
comercializada hd mais tempo do que a legislacdo estabelece, esta
poderd ser protegida junto ao SNPC. Esta protecdo alcanca todo o
material de reproducdo ou de mulfiplicacdo vegetativa da planta
inteira, ou seja, abrange sementes, mudas e partes da planta quando
esta se reproduzir por enraizamento, por exemplo.

A protecdo de uma planta inteira por meio de patente de invencdo
ndo é permitida pela legislacdo brasileira, conforme dispde o inciso IX
do art. 10, o inciso Ill e o pardgrafo Unico do art. 18, ambos da Lei n.
9.279/1996. Mas hd possibilidade de protecdo de microrganismos
transgénicos, o produto decorrente destes, o processo de producdo
destes, dentre outros, desde que que seja novo, tenha atividade
inventiva e aplicacdo industrial, e que possa influenciar, alterar,
modificar, inibir, efc., sejam caracteristicas fenotipicas ou genotipicas,
com duracdo tempordria ou permanentemente, em plantas. E,
considerando-se que tanto a protecdo da nova cultivar quanto da
patente de invencdo possam ser verificadas sobre a mesma planta,
permitindo, neste caso, a existéncia de mais de um titular de direitos,
tém-se a existéncia concomitante de direitos acerca de uma mesma
planta, havendo estas duas e diferenciadas formas de protecdo.

O registro & obrigatdrio para que se garanta a protecdo e deve ser
realizado no Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento
(MAPA), especificamente no SNPC. Todavia, ndo se deve confundir
esse com o Registro de uma cultivar, que se dd junto ao Registro
Nacional de Cultivares (RNC) e tem como objetivo permitir a
comercializacdo de sementes e mudas, com a solicitacdo de sua
protecdo perante o SNPC.

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, possui
denominacdo prépria, os descritores j& estdo estabelecidos no Brasil e
ndo foi comercializada hd mais tempo do que a legislacdo estabelece.



41

Verificado isso, deve-se preencher os formuldrios e relatérios técnicos
previstos na Instrucdo Normativa n. 13/2019, os quais deverdo
obrigatoriamente ser supervisionados e firmados por um responsdvel
técnico, podendo ser este um engenheiro agrbnomo ou um
engenheiro florestal - no caso de cultivares de drvores, além de um
representante legal. Com esta documentacdo e o pagamento da
respectiva taxa, encaminha-se a documentacdo eletronicamente ao
SNPC, gque ird analisar a forma e o mérito da solicitacdo de protecdo,
publicando um certificado provisdrio. A partir dai inicia-se a contagem
do prazo de protecdo. Também desta publicacdo pode ser
apresentada oposicdo por terceiros. Apds, se atendidos todos os
requisitos, € concedido o certificado de protecdo de nova cultivar ou
cultivar essencialmente derivada definitivo.

O prazo de protecdo, que inicia-se com a concessdo do certificado
provisério, € 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 € de 18
(dezoito) anos.

O certificado de protecdo assegura a seu fitular o direito a reproducdo
comercial, bem como a usar, gozar e dispor deste direito, no territério
brasileiro, ficando vedado a terceiros a producdo do material de
propagacdo da cultivar com fins comerciais, o oferecimento d venda
ou sua comercializacdo, sem sua autorizacdo. Neste sentido, € possivel
ao agricultor colher sua producdo e vender como grdo, para ser
consumido como alimento, mas ndo poderd vender esta como
semente para ser plantada novamente, sem autorizacdo do titular do
direito.

A lei determina que ndo viola a protecdo quem: | - reserva e planta
sementes para uso proprio, em seu estabelecimento ou em
estabelecimento de terceiros cuja posse detenha; Il - usa ou vende
como alimento ou matéria-prima o produto obtfido do seu plantio,
exceto para fins reprodutivos; lll - utiliza a cultivar como fonte de
variacdo no melhoramento genético ou na pesquisa cientifica; IV -
sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doacdo ou
troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, No
ambito de programas de financiomento ou de apoio a pequenos
produtores rurais, conduzidos por érgdos publicos ou organizacdes ndo-
governamentais, autorizados pelo Poder PUblico; V - multiplica, distribui,
troca ou comercializa sementes, mudas e outros materiais propagativos
no dmbito do disposto no art. 19 da Lein. 10.696, de 2 de julho de 2003,
na qualidade de agricultores familiares ou por empreendimentos


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.696.htm#art19
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familiares que se enquadrem nos critérios da Lei no 11.326, de 24 de
julho de 2006. Todavia, estas limitacdes ndo se aplicam integralmente
a cultura da cana de agucar.

Por fim, pode-se solicitar a concessdo de licenca compulséria de uma
nova culfivar junto ao CADE quando constatadas circunst@ncias 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 econdbmico, ou outras circunst@ncias de
extrema urgéncia.

Ndo hd um tipo penal na acepcdo cldssica prevista para este direito
de propriedade intelectual. Isso porque o artigo 37 da Lei de Protecdo
de Cultivares, embora afirme que incorre “em crime de violacdo dos
direitos do melhorista”, [...] "Aquele que vender, oferecer a venda,
reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para
esses fins, ou ceder a qualquer titulo, material de propagacdo de
cultivar protegida, com denominacdo correta ou com outra, sem
autorizacdo do fitular' ndo estabelece pena, o que € obrigatdrio para
compor a acdo fipica, antijuridica e culpavel.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
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KNOW HOW E SEGREDOS INDUSTRIAIS

César Alexandre Ledo Barcellos

Legislagcdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

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

- Convencdo da Unido de Paris, Art.10 bis — Protecdo efetiva contra a
Concorréncia Desleal.

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

- Resolucdo INPI/PR n. 199, de 07 de julho 2017 - Dispde sobre as
Diretrizes de exame para averbacdo ou registro de Contratos de
Licenca de Direito de Propriedade Industrial e de Registro de Topografia
de Circuito Integrado, Transferéncia de Tecnologia e Franquia.

- Instrucdo Normativa INPI/PR N° 070, de 11 de abril 2017 — Dispde sobre
o procedimento administrativo de averbacdo de Licencas e Cessoes

de Direitos de Propriedade Industrial e de Registro de Contratos de
Transferéncia de Tecnologia e de Franquia.

Meios de protecao

Podemos conceituar o Know How (como fazer, em traducdo livre)
como género ou abrangéncia da qual o segredo de fdbrica ou
negdcio € uma espécie ou uma especificacdo, uma vez que o primeiro
pode ser uma técnica ou procedimento 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 €& um direito de natureza intangivel, um bem imaterial,
sendo-lhe aplicadas as leis de protecdo O propriedade intelectual,
notadamente no que se refere a prevencdo aos atos de concorréncia
desleal.

O Know How pode ser cumulado com Segredo Industrial ou Trade
Secret. E considerado o licenciamento de patentes e know how em um
Unico instrumento regulatorio.

Os Contratos de Know-How sdo bilaterais, quer dizer que geram
obrigacdes a ambos os confratantes, e também sdo comutativos
onerosos, trazendo beneficios e 6nus para ambas as partes, em que as
obrigacdes sGo equivalentes.

Dito Artigo 10 bis da Convencdo da Unido de Paris, em que o Brasil é
um dos paises signatdrios determina a protecdo efetiva contra a
concorréncia desleal, o que pode ser aplicado tanto pelo Contrato de
Know-How como no caso de Segredo Industrial.

Necessita registro?
Em geral, ndo. Contudo, o Know How expresso através de um Conftrato
pode ser registrado em qualquer Cartério de Titulos e Documentos. Por
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outro lado, a Lei de Propriedade Industrial no Art.2118¢ determina que
“O INPI fard o registro dos contratos que impliquem transferéncia de
tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos
em relacdo a terceiros”, assim podendo incluir-se o contrato de Know
How. E bom observar que o objeto do Know How diz respeito &
tecnologia (conhecimento técnico aplicado) que ndo estd sujeito a
protecdo patentdria.

O confrato de Know How recebe um tratamento restritivo do INPI,
baseado no ato normativo do Insfituto Nacional da Propriedade
Industriald” que é tratado como um contrato de fornecimento e
aquisicdo definitiva de tecnologia e ndo como uma licenca tempordria
de uso de uma tecnologia.

A protecdo do Know How se dd primeiramente através de um Contrato
de Know How com informacdes originadas de experiéncias ou da
realizacdo prdtica de certa técnica ou atividade, contendo a
assinatura de ambos contratantes, subscricdo de 2 testemunhas e com
registro em qualquer Cartério de Titulos e Documentos ou no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.

Para registro no INPI o Contrato de Licenca de Fornecimento de
Tecnologia ou Know How deverd conter: 1 - uma especificacdo do
conjunto de dados e informacdes técnicas objeto da contfratacdo,
bem como o seu objetivo; 2- determinacdo do prazo da contratacdo,
que ndo poderd 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 remuneracdo, seguindo as limitacdes
impostas por Leisds; 5 - especificacdo da responsabilidade do
recolhimento do imposto de renda devido no Brasil. 6 - O Contrato
representativo do ato apresentado para averbacdo ou registro,
quando assinado no Brasil, deverd ser subscritas por duas testemunhas,
identificadas com nome legivel e qualificadas pelo numero do
Documento de ldentificacdo, do Cadastro de Pessoa Fisica ou do
passaporte, sob pena de exigéncia para a apresentacdo do Contrato,
Aditivo ou Instfrumento representativo do ato devidamente assinado. 7-
O Confrato de Know How, inclusive todos seus anexos, apresentados
para averbacdo ou registro devem ser rubricados pelas partes do
contrato em todas as pdginas, sob pena de exigéncia para a
apresentacdo do Contrato, inclusive todos seus anexos devidamente
rubricados pelas partes. 8- Para toda documentacdo apresentada
para requerimento de averbacdo ou registro e petficdo em lingua
estrangeira deverd ser enviada traducdo simples ou juramentada, sob

86 Ver, em especial, Art. 211 da Lein® 9.279/96.

87 Ver, em especial, Ato Normativo n’ 15/75 do INPI.

88 Ver, em especial Lei n” 4.131, de 03 de setembro de 1962 e Lei n° 4506, de 30 de
novembro de 1964.
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pena de exigéncia para a apresentacdo da fraducdo simples ou
juramentada do documento em lingua estrangeira. 9- Formuldrio da
Ficha Cadastro: O Formuldrio de Ficha Cadastro terd validade por de 2
(dois) anos, a contar da data de atualizacdo, e deverd ser atualizada
a cada periodo, ou sempre que houver alguma alteracdo nos dados
cadastrais da Pessoa Juridica e da Pessoa Fisica contratantes, sob pena
de exigéncia para a apresentacdo da Ficha Cadastro; 10- - Estatuto,
contrato social ou ato constitutivo da pessoa juridica e Ultima alteracdo
sobre objeto social consolidada e representacdo legal da pessoa
juridica da empresa cessiondria, ou licenciada, domiciliada ou
residente no Brasil, sob pena de exigéncia para a apresentacdo desse
documento.

O prazo de protecdo do Know How € determinado por um Confrato,
assinado por ambas as partes. No entanto, conforme determinacdo de
lei, o prazo da contratagcdo ndo poderd ultrapassar o prazo de 5 anos,
a contar da data de assinatura pelas partes. H& dominio publico
quando o prazo de protecdo é expirado por determinacdo contratual.
De outro lado, segredos de negdcio podem ser resguardados durante
o periodo ilimitado de tempo em que as informagdes ndo vierem a
publico por meios licitos. Existe doutrina divergente em que a
fransmissdo de Know How pode dar-se pela chamada licenca de
Know-How e a Cessdo de Know-How. A diferenca consiste em que a
Cessdo implica uma fransferéncia definitiva, enquanto a licenca é
dada temporariomente.

O Know How €& abrangido por um direito intangivel 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,
havendo sigilo. Somente a patente € publicada®’, o know-how ndo. O
limite territorial para o Know How é determinado pelo Contrato ou pelas
medidas prdticas adotadas pelo seu titular para resguardar o sigilo
quanto ao mesmo.

Quem limita a protecdo dos Contratos de Know How sdo as partes
contratantes, e estes Acordos sao por prazo determinado. Contratos de
fornecimento de tecnologia com cldusula de segredo ad eternum ndo
sdo passiveis de registro, porque o INPlI nGo os aceita. As excegoes
podem se dar em Contrato registrado em Cartério de Titulos e
Documentos, que ndo tem validade perante terceiros.

8 Ver, em especial, Art. 30, pardgrafos primeiro e segundo da Lei n® 9.279/96.
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Nos casos de perda de controle sobre a tecnologia, a ocorréncia de
sangodes penais ou civis s6 afingem as divulgacdes ndo autorizadas
estabelecidas em desacordo com vinculo confratual pré-estabelecido
ou de confrato de trabalho. Os tipos penais relacionados se encontram
na Lein. 9.279/96.
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TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Kelly Lissandra Bruch

Legislagcdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

- Capitulo Il da Lei n. 11.484/2007 (topografia de circuitos integrados)

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

- Instrucdo Normativa PR n. 109/2019 - Disciplina o processo de registro
eletrébnico de Topografias de Circuitos Integrados (e-Chip) e institui o
"Manual do Usudrio para o Registro eletrénico de topografias de
Circuitos Integrados".

- Tratado de Washington sobre propriedade intelectual relacionado a
circuitos infegrados (o Brasil nGo € signatario).

Meios de protecao

A topografia de circuito integrado se constitui em uma série de imagens
relacionadas, construidas ou codificadas sob qualguer meio ou forma,
que represente a configuracdo fridimensional das camadas que
compodoem 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 concepcdo ou
manufatura. O que se protege € a topografia, e ndo o circuito
integrado em si.

Para que ela possa ser protegida, precisa cumprir os seguintes requisitos,
previstos no art. 29 da Lein. 11.484/2007: deve ser original, deve resultar
do esforco intelectual do seu criador, e ndo ser comum ou vulgar para
técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no
momento de sua criacdo.

Ndo serd passivel de protecdo conceitos, processos, sistemas ou
técnicas nas quais a topografia se baseie ou ainda qualquer
informacdo armazenada pelo emprego da topografia ou do circuito
integrado.

A topografia de circuitos integrados ndo se confunde com softwares,
hardwares, sistemas ou programas de computador, embora possa
atuar em um sistema, ofimizando-o, nem se confunde com uma
invencdo, embora seu uso possa ser um elemento importante desta.
Em resumo: O circuito intfegrado € um produto, em forma final ou
intermedidria, cuja finalidade € desempenhar uma funcdo eletrénica;
J& a topografia de circuitos integrados se compde de uma série de
imagens relacionadas, construidas ou codificadas que representa a
configuracdo fridimensional das camadas que compdem um circuito
integrado.


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/topografias-de-circuitos-integrados/arquivos/legislacao/IN_1092019.pdf
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Sim, a protecdo depende do registro, que deverd efetuado pelo
Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI, segundo art. 30 da Lei
n. 11.484/2007. Todavia, ndo se realiza exame de mérito para a sua
concessao.

A protecdo é obtida por meio da apresentacdo de um pedido de
registro junto ao INPI, o qual deve observar o disposto na Instrucdo
Normativa PR n. 109/2019.

Para tanto, além de atender o requisito legal de originalidade, deverd
se referir a uma Unica topografia e ser apresentado: a descricdo da
topografia, com todos os elementos que a compdem tais como:
memorias, conversores e confroladores e o nUmero de imagens que
representa a configuracdo tfridimensional da topografia, de maneira
ordenada; as imagens da topografia, apresentadas por meio de
desenhos ou fotografias, em meio digitais 6ticos, essenciais para permitir
sua exata identificacdo e a caracterizacdo de sua originalidade; a
descricdo da funcdo correspondente da topografia; a declaracdo de
exploracdo anterior da topografia, no Brasil ou no exterior, se for o caso
e dentro do limite legalmente estabelecido, com a indicacdo da data
do inicio da exploracdo; o comprovante do pagamento da refribuicdo
correspondente no valor vigente a data de apresentacdo do pedido
de registro; a procuracado, se for o caso.

Além disso, deve-se observar que o formato das imagens que servirdo
de base para ainterpretacdo das topogrdficas deverdo ser no formato
dos desenhos elaborados em programas tipicos de CAD (Computer-
Aided Design) de circuitos integrados. A Normativa PR n. 109/2019
estabeleceu como padrdo os formatos GDS/GDS-Il (extensdo. gds) ou
OASIS (extensdo .0as), e ndo serdo aceitos outros formTOS.

Quando em um mesmo pedido forem apresentadas mais de uma
topografia, o depositante serd notificado para dividir os pedidos.

Com relacdo ao processamento do pedido, apds o depdsito serd
procedido a um exame formal. Atendidos os requisitos formais, ser&
concedido o registro da topografia de circuito integrado, sendo logo
apods expedido o certificado e publicada a sua concessdo da Revista
de Propriedade Industrial. Importante ressaltar que a requerimento do
depositante, por ocasido do depdsito, o pedido poderd ser mantido
em sigilo, pelo prazo de 6 (seis) meses, contado da data do depdsito,
apos o que serd processado conforme disposto acima.

O periodo de graca para depdsito € de dois anos. Isso significa que,
apods a primeira exploracdo, o titular tem o prazo de até dois anos para
solicitar a protecdo. Apos serd considerado que a topografia encontra-
se em dominio publico.


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/topografias-de-circuitos-integrados/arquivos/legislacao/IN_1092019.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/topografias-de-circuitos-integrados/arquivos/legislacao/IN_1092019.pdf
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A protecdo conferida para uma tfopografia de circuitos infegrados € de
10 (dez) anos, contado da data do depdsito ou da data da primeira
exploracdo da topografia do circuito integrado, no Brasil e no exterior,
o que tiver ocorrido primeiro. Apds este periodo a topografia é
considerada em dominio publico.

A protecdo conferida pelo registro € limitada ao Pais no qual a mesma
foi requerida e processada. O registro confere ao fitular o direito
exclusivo de explorar a topografia — conforme dispde expressamente a
Lei n. 11.484/2007 em seu art. 36, sendo vedado a terceiros sem o
consentimento do titular: reproduzir a topografia, no todo ou em parte,
por qualguer meio, inclusive incorpord-la a um circuito integrado;
importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, uma
topografia protegida ou um circuito 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 integrado no qual esteja incorporada uma topografia
protegida, somente na medida em que este continue a conter uma
reproducado ilicita de uma topografia.

A protecdo da topografia registrada limita-se ao territério brasileiro,
assim como os demais direitos de propriedade industrial.

Além do limite temporal de 10 anos, pode o titular renunciar ao registro,
ressalvado direitos de terceiros. Em ambos os casos a topografia se
torna de dominio publico.

Também é possivel requerer a decretacdo de licenca compulséria
sobre um registro de uma topografia de circuito integrado,
notadamente para assegurar a livre concorréncia ou prevenir abusos
de direito ou de poder econdmico pelo titular do direito, inclusive o ndo
atendimento do mercado quanto a preco, quantidade ou qualidade,
conforme dispde o art. 48 da Lei n. 11.484/2007. Neste caso o ftitular
deverd ser adequadamente remunerado segundo as circunst@ncias de
cada uso, levando-se em conta, obrigatoriomente, no arbitramento
dessa remuneracdo, o valor econdmico da licenca concedida.

O tipo penal estd previsto no art. 53 da Lei n. 11.484/2007, consistindo
este no uso da topografia em suas diferentes possibilidades, sem
autorizacdo do ftitular.

Se a violacdo consistr na reproducdo, importacdo, venda,
manutencdo em estoque ou distribuicdo, para fins comerciais, de
topografia protegida ou de circuito integrado que a incorpore, a pena
serd de um a quatro anos de detencdo e multa. Esta poderd ser
majorada se o autor do crime for ou ftiver sido representante,
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mandatdrio, preposto, sdécio ou empregado do titular do registro ou,
ainda, do seu licenciado, ou ainda, se o mesmo for reincidente.

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

Rafael Krds Borges Verardi

Legislagcdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

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

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

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

- Decreto Legislativo n. 49 de 2019 (protocolo de Madrid de 1989)

- Decreto n. 10.033 de 2019 (promulga o acordo referente ao
protocolo de Madri de 1989).

- Resolucdo INPI/PR n. 249/2019 - Institui a 3% Edicdo do Manual de
Marcas do INPI.

- Portaria INPI/PR n. 08, de 17 de janeiro de 2022 - Dispde sobre a
recepcdo e o processamento de pedidos e peticdes de marca e sobre
o Manual de Marcas.

- Resolucdo n. 247/2019, de 09/09/2019 — DispOe sobre o registro de
marca no dmbito do Protocolo de Madri.

Meios de protecao

A Lei n. 9.279/96 especifica, em seu art. 122, que sdo suscetiveis de
registro como marca somente o0s sinais distintivos visualmente
perceptiveis. Desta forma, sdo excluidos do dmbito de protecdo os
sinais distintivos que ndo sejam visualmente perceptiveis, como os
auditivos, olfativos, gesticulares, entfre outros.

Conforme explicitado no Manual de Marcas do INPI?, instituido pela
Resolucdo n. 142/2014 e atualmente em sua 3° Edicdo, instituida pela
Resolucdo INPI/PR n. 249/2019, as formas de apresentacdo de marcas
passiveis de registro junto ao INPI sdo:

- nominativas: é o sinal constituido por uma ou mais palavras no sentido
amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos
e as combinacdes de lefras e/ou algarismos romanos e/ou ardbicos,
desde que esses elementos ndo se apresentem sob forma fantasiosa ou
figurativa;

- figurativas: desenho, imagem, figura e/ou simbolo;

- mistas: € o sinal constituido pela combinacdo de elementos
nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos
cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.

- fridimensional: € o sinal constituido pela forma pldastica distintiva em si,
capaz de individualizar os produtos ou servicos a que se aplica. Para ser
registrdvel, a forma tridimensional distintiva de produto ou servico
deverad estar dissociada de efeito técnico.

20 http://manualdemarcas.inpi.gov.br/.


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf
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Recentemente, foi reconhecida a possibilidade de registro das marcas
de posicdo, que estdo explicadas de forma independente neste Guia
e ndo serdo abordadas neste capitulo.

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

Sim, para que se obtenha o direito de uso exclusivo sobre um sinal
distintivo, € necessdrio que este seja levado d registro perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A protecdo é obtida através do depdsito de um pedido de registro, que
resultard na abertura de um processo administrativo perante o INPI. Este
processo deverd preencher os requisitos formais e materiais previsto na
LPI e Resolucdes do INPI, em especial o Manual de Marcas do INPI.
Uma vez apresentado o pedido, este serd submetido a exame formall
e, preenchendo os requisitos legais, serd devidamente publicado na
Revista da Propriedade Industrial (RPI). Com a publicacdo do pedido,
abre-se um prazo de 60 (sessenta) dias para que terceiros se oponham
ao registro. Apds o exame de mérito, o pedido poderd ser deferido e,
posteriormente, com o pagamento da taxa especifica, serd expedido
o Certificado de Registro da marca.

Em 2019, foi publicado o Decreto Legislativo n. 49/2019, aprovando os
textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro
Internacional de Marcas. O INPI publicou a Resolucdo n. 247/2019, de
09/09/2019, dispondo acerca do registro de marca no dmbito do
Protocolo de Madri, possibilitando aos ftitulares realizarem pedidos
internacionais de registro através da autarquia e destinados a
Secretaria Internacional; e também o recebimento de pedidos
internacionais advindos da Secretaria Internacional, para registro no
Brasil.

A protecdo conferida pelo registro validamente expedido é de 10 (dez)
anos, contados a partir da data de concessdo do registro, prorrogdveis
por periodos iguais e sucessivos. Ndo hd um limite temporal & protecdo,
que pode ser eterna, desde que renovado o Certificado de Registro
decenalmente, mediante o pagamento das taxas correspondentes.
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A exclusividade de uso de uma marca registrada abrange todo o
territério nacional.

O registro da marca, perante o INPI, € realizado dentro de uma classe
determinada de produtos ou servicos, sobre a qual serd limitada a
protecdo e exclusividade de uso conferida. Isso significa que uma
mesma marca pode ser utilizada por fitulares distintos, desde que as
classes em que registradas ndo sejam idénticas ou afins.

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

Por fim, cabe ressaltar as excecoes ao registro, trazidas pelo art. 124 da
LPI, que dispde acerca do que ndo poderd ser registrado como marca.
A protecdo conferida pelo registro abrange todo o territério nacional e,
quando realizada através do sistema de registro internacional previsto
no Protocolo de Madri, também concederd a protecdo nos territérios
designados pelo titular.

A propria LPI define os crimes contra as marcas, em seu Capitulo il e IV,
artigos 189, 190 e 191. Salienta-se, ainda, as disposicoes gerais previstas
no Capitulo VII da LPI, enfre elas majorantes dos crimes contra as
marcas.
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MARCAS DE POSICAO

Fabiano de Bem da Rocha

Legislagdo Aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

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

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

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

- Decreto Legislativo n. 49 de 2019 (protocolo de Madrid de 1989).

- Decreto n. 10.033 de 2019 (promulga o acordo referente ao
protocolo de Madri de 1989).

- Portaria INPI/PR n. 37 de 2021 (dispde sobre a registrabilidade de
marcas sob a forma de apresentacdo de marca de posicdo, a luz do
art. 122 da LPI).

- Nota CPAPD n. 02 de 2021 — (dispde sobre a definicdo, limites da
protecdo, representacdo grafica e descricdo, adequacdo gquanto ¢
forma de apresentacdo, andlise da especificacdo, da distintividade e
da disponibilidade das marcas de posicdo).

Meios de protecao

Na forma do art. 122 da Lei n. 9.279/96, sGo suscetiveis como registro de
marca, os sinais  distintivos  visualmente  perceptiveis, ndo
compreendidos nas proibicdes legais previstas, especialmente, no art.
124. Depois de intensas discussdes do Comité Permanente de
Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas,
Desenhos Industriais e Indicacdes Geograficas (CPAPD) da DIRMA/INPI,
em conjunto com associacoes de classe (ABPI, ABAPI e ASPI), e consulta
publica de 13/04 e 12/06/2021, a Presidéncia do INPI promulgou Portaria
de 13/09/2021, acompanhada de Nota Técnica de 21/09/2021,
admitindo o registro como marca de posicdo do conjunto distintivo
capaz de identificar produtos ou servicos e distingui-los de outros
idénticos, semelhantes ou afins.

Na forma da supra referida Nota Técnica complementar, a marca de
posicdo é também definida como aquela formada pela aplicagcdo de
um sinal em uma posicdo singular e especifica de um determinado
suporte, resultando em conjunto distintivo, orientacdo igualmente
encontrada no art. 84 da Portaria INPI/PR n° 8/2022, que dispde sobre a
recepcdo e o processamento de pedidos e peticoes de marca e sobre
o0 Manual de marcas.

Necessita registro?

O registro da marca de posicdo deve ser realizado no INPI - Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, para que se assegure ao titular os
direitos de propriedade, de uso exclusivo, de cessdo, de licenca de uso
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e de zelar por sua integridade material ou reputacdo, na forma dos arts.
129 € 130, 1 a lll da Lei n. 9.279/96.

O requerente deve promover o depodsito do pedido de registro da
marca de posicdo, por meio de formuldrio preenchido e obtido
diretamente do site do INPI. Lembrando que este depdsito pode se
dar preferencialmente online, no site da Autarquia ou também por via
fisica, seja por correio ou no escritério do INPI.

O art. 128 da Lein. 9.279/96 estabelece que podem requerer registro de
marca as pessoas fisicas ou juridicas de direito publico e privado, sendo
que, de acordo com seu § 1°, as pessoas de direito privado s6 podem
requerer registro de marca relativo ¢ atividade que exercam efetiva e
licitamente, de modo direto ou através de empresas que contfrolem de
forma direta ou indireta.

Como se frata de uma marca com requisitos especificos, € obrigatorio
preencher os requisitos estabelecidos pelo art. 84, | e Il da Portaria
INPI/PR n. 8/2022, especificamente quanto a exigéncia de aplicacdo
da marca em posicdo singular e especifica de um determinado suporte
e que essa posicdo possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

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 concessdo do
registro, prorrogdvel por periodos iguais e sucessivos |...)".

O art. 129 da Lei n. 9.279/96 reconhece ao fitular da marca, ai
enquadradas as marcas de posicdo, o direito de propriedade e de uso
exclusivo em todo o fterritério nacional. Além disso, o art. 130 dessa
mesma lei, assegura ao depositante ou fitular de registro de marca de
posicdo, o direito de zelar por sua integridade e reputacdo material.
Também e na forma dos incisos XIX e XXIll, do art. 124, obsta-se que
terceiros registrem como marca, a imitacdo ou reproducdo de uma
marca de posicdo anteriormente registrada para distinguir ou assinalar
produtos ou servicos idénticos ou afins, bem como aquelas que
evidentemente o requerente ndo poderia desconhecer em razdo de
sal atividade. Finalmente, os art. 134 e 139 da Lein. 9.279/96, permite ao
titular de pedido ou de registro de marca de posicdo, a cessdo
definitiva ou a licenca de uso para terceiros.

O art. 142 da Lei n. 9.279/96, estabelece as formas de extincdo do
registro de marca, pela expiracdo do prazo de vigéncia; pela rendncia
expressa do titular, total ou parcial em relacdo aos produtos ou servicos
assinalados pela marca; pela caducidade, em razéo do ndo uso da
marca no pais; e por inobserv@ncia ao art. 217, que estabelece as
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empresas estrangeiras a necessidade de manter procurador
devidamente qualificado e domiciliado no Pais, com poderes de
representacdo administrativa e judicial, inclusive para receber
citacoes.

Aplica-se d marca de posicdo todos os delitos aplicados as marcas em
geral, dos arts. 189, 190, 196 a 206 da Lei n. 9.279/96, sem excecdo.
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MARCA DE ALTO RENOME E NOTORIAMENTE
CONHECIDA

Luiz Gonzaga Silva Adolfo
Meérian Helen Kielbovicz

Legislagcdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

- Lein. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial).

- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto n. 635 de 1992 (Convencdo da
Unido de Paris para a protecdo da propriedade industrial).

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

- Resolucdo INPI n. 107/2013 do Ministério da Industria, Comércio Exterior
e Servicos. (estabelece a forma de aplicacdo do disposto no art. 125
da Lein® 9.279/1996).

- Portaria INPI n. 8/2022 do Ministério da IndUstria, Comércio Exterior e
Servicos. (dispde sobre a recepcdo e o processamento de pedidos e
peticoes de marca e sobre o Manual de Marcas).

Meios de protecao

A marca de alto renome objetiva proteger contra a diluicGo e o uso
que desabone a marca. Registre-se que marcas de alto renome tém
um nivel tdo abrangente de reconhecimento pelo consumidor que se
tornam uma autoridade incontestavel. Desta forma, baseado no
prestigio resultante da qualificacdo pelo mercado e da confianca que
inspiram, as marcas de alto renome carecem de uma protecdo
especial legal. Portanto, a protecdo visa garantir que produtos ou
servicos de condicdo duvidosa ndo prejudiquem a reputacdo da
marca de alto renome, mesmo nos casos em que se trate de ramos
distintos.

A marca notoriamente conhecida corresponde ao registro em outro
pais de uma marca que possui grande reconhecimento no mercado
em que atua, em decorréncia do produto ou servico ofertado perante
aos consumidores. Ponfua-se que a protecdo conferida é
independente de ocorrer o depdsito ou registro no Brasil. Sua disposicdo
legal estd inserida no artigo 126 da Lei n. 9279/96. Dentre os requisitos
necessdrios para uma marca adquirir notoriedade, destaca-se que
devem possuir um relevante conhecimento publico, por meio da
capacidade de um consumidor reconhecer a marca em determinada
categoria de produtos ou servicos. Assim, a afividade desenvolvida
pela marca notoriamente conhecida tem como objetivo assegurar que
terceiros ndo utilizem do sinal distintivo do produto ou servico ofertado,
impedindo que ocorra um aproveitamento da marca em questdo pelo
concorrente.
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Sim, as marcas de alto renome precisam ter registro efetivado no Brasil,
conforme estabelece a Resolucdo INPI n. 107/2013, o que garante um
reconhecimento especial da marca em todas as classes de atividades,
tornando-se uma excec¢do ao principio da especialidade.

Ndo, as marcas notoriamente conhecidas ndo precisam estar
registradas no Brasil, uma vez que recebem protecdo especial, sendo
uma excecdo ao principio da territorialidade, o que serd analisado em
cada caso com bom senso e boa-fé das partes.

A Portaria INPI n. 8/2022 dispde a respeito do pedido de
reconhecimento do alto renome de uma marca, ao indicar que deve
ocorrer de forma autbnoma e ndo incidental. Para isso, € indispensdvel
que o titular da marca solicite junto ao INPI o reconhecimento por meio
de peticdo especifica, com o respectivo protocolo, instruida de provas
em idioma portugués, com o recolhimento da taxa fixada na Tabela do
INPI. Em relacdo aos documentos que comprovem a condicdo de
marca de alto renome, a descricdo estd confida no art. 66 da citada
Portaria. Ao final do prazo disposto no pardgrafo Unico do art. 68 da
Portaria, o titular da marca precisa enviar ao INPl um novo requerimento
de reconhecimento do alto renome da marca, podendo também fazé-
lo a partir do Ultimo ano de vigéncia.

A marca notoriamente conhecida obtém protecdo contra terceiros
mesmo sem pedido ou registro no pais. Diante disso, basta que prove
sua notoriedade no pais onde se pretende o acolhimento, que deve
fazer parte do acordo da CUP.

A marca de alto renome, uma vez reconhecida pelo INPI, perdurard
por 10 anos. Findo o prazo, o titular da marca poderd requerer a
renovacdo do registro porigual periodo, devendo instruir o pedido com
dados recentes que justifiquem a manutencdo do status.

Ndo existe prazo de protecdo estipulado no que se refere a marca
notoriamente conhecida.

A partir do reconhecimento de alto renome da marca pelo INPI, direito
assegurado no artigo 125 da Lein. 9279/96, a protecdo da marca passa
a vigorar de forma exclusiva em todo o territério nacional, garantindo-
se que marcas com nomes similares ou idénticos ndo utilizem do sinal
registrado, independentemente de sua classe e segmento de
mercado.

A marca notoriaomente conhecida garante que a propriedade de uma
marca € O USO exclusivo sejam assegurados apenas no fterritdrio
nacional, conforme dispde o art. 129, da Lei n. 9.279/96. Neste passo,
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trata-se de um direito que serve para identificar produtos ou servicos, e
também, para evitar a concorréncia desleal.

A marca de alto renome possui exclusividade ao sinal registrado, em
todos as atividades desenvolvidas, ndo sendo permitida a convivéncia
de nenhum outro servico ou produto no mercado. Desta forma, o titular
da marca de alto renome possui o direito de opor/acionar qualquer
terceiro que viole a protecdo conferida pelo registro. O Superior Tribunal
de Justica dispds a respeito do limite do registro de alto renome, ao
indicar que o direifo assegurado € apenas em relacdo qaos
reqgistros/pedidos posteriores ao reconhecimento do fitulo de alto
renome. Logo, os efeitos do alto renome ndo refroagem “ex-nunc”,
devendo o titular ter o 6nus da convivéncia com marcas anteriores.

A marca notoriomente conhecida no Brasil € excecdo apenas ao
principio da territorialidade.

- As marcas de alto renome e noforiamente conhecidas ndo possuem
uma disposicdo relacionada aos tipos penais, tendo na Lei n. 9.279/96
a definicdo dos crimes contra as marcas, no Capitulo lll e IV, artigos 189,
190 e 191.
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MARCAS DE CERTIFICACAO

Kelly Lissandra Bruch
Cldudio Genrke Branddo

Legislagcdo Aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

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

- Portaria INPI/PR n. 08, de 17 de janeiro de 2022 - Dispde sobre a
recepcdo e o processamento de pedidos e peticdoes de marca e sobre
o Manual de Marcas.

- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (Convencdo da
Unido de Paris para a protecdo da propriedade industrial).

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

- Decreto n. 10.033 de 1° de outubro de 2019 - Promulga o Protocolo
referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas,
firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento
Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de
Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulacdo das
declaracoes e noftificacoes que especifica.

Meios de protecao

A marca de produto e de servico € compreendida como um sinal
distinfivo visualmente perceptivel que visa identificar de um produto ou
servico, do ftitular deste bem ou de quem licitamente a tenha
licenciado, podendo apresentar-se na forma nominativa, figurativa,
mista ou fridimensional.

Além da marca individual, que é utilizada para distinguir produtos e
servicos e da marca coletiva, cujo objeto é identificar produtos ou
servicos provenientes de membros de uma mesma entidade, também
hd no direito brasileiro a previsdo da Marca de Certificacdo.

A marca de certificacdo, prevista no art. 123, I, da Lein. 9.279/1996, se
diferencia porque tem como objetivo ser utilizada para atestar a
conformidade de um produto ou servico com determinadas ou
especificacoes técnicas.

Estas normas podem ser relacionadas & qualidade do produto ou
servico, natureza, material utilizado e inclusive metodologia
empregada para sua elaboracdo ou prestacdo.

Outra diferenca importante é que a marca de certificacdo sé pode ser
requerida por quem ndo tenha interesse comercial ou industrial direto
no produto ou servico a ser atestado, conforme estabelece o pardgrafo
terceiro do art. 128. Deve ser considerado ainda que o objeto social da
pessoa juridica ou a profisséo da pessoa fisica deve ser compativel com
a cerfificacdo de produtos ou servicos.

Para que esta marca de certificacdo seja considerada como tal, é
obrigatdrio que a mesma seja acompanhada de uma documentacdo


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm
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técnica, na qual deve estar explicitado, conforme dispde o art. 148 da
Lei n. 9.279/1996. a caracteristica do produto ou servico a ser
certificado, o que serd confrolado, e as medidas de confrole a ser
empregadas pelo titular. Aléem disso, a marca de certificacdo deve
obrigatoriomente ser depositada na classe 42, independentemente do
objeto a ser certificado.

Caso haja necessidade de alteracdo da documentacdo técnica, esta
deverd ser comunicada ao INPI, mediante peticdo protocolizada
contendo todas as alteracdes, segundo determina o art. 149 da Lei n.
9.279/1996.

O registro da marca de certificacdo, para que tenha forca para
impedir o uso indevido por terceiros, deve ser realizado no INPI (Instituto
Nacional da Propriedade Industrial).

Mediante depdsito do pedido de registro da marca de certificacdo,
devidamente acompanhado do formuldrio preenchido, da
documentacdo técnica, do signo a ser protegido (nominativo, misto,
figurativo ou tridimensional) da procuracdo, se for o caso, da guia de
recolhimento da unido devidamente paga, dos documentos de
identidade da pessoa fisica ou do ato constitutivo e documento que
indigue quem é o representante legal, e de seus documentos de
identidade. Lembrando que este depdsito é eletrdnico e se realiza no
site do INPI.

O art. 128 da Lei n. 9.279/96 estabelece que qualquer pessoa fisica ou
juridica, de cardter privado ou publico, nacional ou ndo, pode obter no
Brasil o registro de uma marca de certificacdo. Entretanto, o pardgrafo
3° do referido artigo dispde que “o registro de uma marca de
certificacdo s6 pode ser requerido por pessoa sem interesse comercial
ou industrial direto no produto ou servico prestado. ”

Isso ocorre porque o titular da marca de certificacdo é responsdvel por
certificar a conformidade de fornecedores de produtos e servicos com
os pardmetros definidos para a certificacdo, ndo devendo ter interesse
que seja conflitante com a referida atividade. Na realidade, hd uma
separacdo entre o titular da marca de certificacdo e os seus usudrios.
Além disso, o titular da marca de certificacdo tem o dever de auditar
periodicamente as empresas certificadas para aferir sua permanéncia
ou ndo como produtor certificado. Para tanto, a documentacdo
técnica deverd explicitar: o objeto da cerfificacdo, os meios para
atestar a conformidade e assegurar o controle e, em se tratando de
produto ou servico com certificacdo compulséria, a declaracdo dos
documentos de referéncia em vigor, tais como portarias, resolucoes,
normas, regulamentos, entre outros, que sejam pertinentes ao produto
ou servico objeto de certificacdo.
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Apss o devido registro da marca de certificacdo no INPl e a andlise do
preenchimento dos requisitos previstos na documentacdo técnica
propria para cada tipo de produto ou servico objeto de certificacdo, a
entfidade certificadora concede ao interessado um signo que possibilita
sua identificacdo junto aos consumidores, para que estes portem o
signo distintivo e sejam idenftificados como produtores ou prestadores
de servico certificados.

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

O art. 129 da Lei n° 9.279/96 reconhece ao fitular da marca de
cerfificacdo o direito exclusivo de certificar terceiros, que observem a
documentacdo técnica, em todo o territério nacional, excluindo outros
de utiliza-la ou de promover a mesma certificacdo e utilizar o mesmo
signo 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 certificagcdo.

Por fim, o art. 154, da mesma lei, determina que uma marca de
certificacdo que ja tenha sido usada e cujo registro fenha sido extinto,
ndo poderd ser registrada por ferceiros antes de cinco anos a contar
da data da extincdo do registro.

Além das formas de extincdo 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 condicdes diferentes daquelas
previstas em seu regulamento de uso.

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

Kelly Lissandra Bruch
Cldudio Genrke Branddo

Legislagdo Aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

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

- Portaria INPI/PR n° 08, de 17 de janeiro de 2022 - Dispde sobre a
recepcdo e o processamento de pedidos e peticdoes de marca e sobre
o0 Manual de Marcas.

- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (convencdo da
Unido de Paris para a protecdo da propriedade industrial).

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

- Decreto n. 10.033 de 1° de outubro de 2019 - Promulga o Protocolo
referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas,
firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento
Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de
Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulacdo das
declaracoes e notificacdes que especifica.

Meios de protecao

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

Uma marca coletiva tem como finalidade identificar produtos ou
servicos provenientes de membros de uma mesma entfidade, conforme
dispde o art. 123, lll da Lei n. 9.279/96. Esta coletividade 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, paragrafo segundo, da Lei
n.9.279/96, s poderd ter seu registro requerido por uma pessoa juridica
que representa uma coletividade.

Para o registro de uma marca coletfiva € obrigatdrio apresentar um
regulamento de utilizacdo, conforme art. 147 da Lei n. 9.279/96. O seu
conteludo bdsico, bem como a forma de exame encontram-se
previstos na Portaria INPI n. 08/2022.

A marca coletiva deverd ser registrada segundo a classe do produto
ou servico relacionado a esta. E, caso haja necessidade de alteracdo
do regulamento de utilizacdo, esta deverd ser comunicada ao INPI,
mediante peticdo protocolizada contendo todas as alteracoes,
segundo determina o art. 149 da Lein. 9.279/1996.


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm
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O registro da marca coletiva, para que possa impedir o uso do signo
distintivo por terceiros, deve ser realizado no INPI (Instituto Nacional da
Propriedade Industrial).

Mediante depdsito do pedido de registro da marca coletiva,
devidamente acompanhado do formuldrio preenchido, do
regulomento de utilizacdo, do signo distintivo a ser protegido
(hominativo, misto, figurativo, tridimensional) da procuracdo, se for o
caso, da guia de recolhimento da unido devidamente paga, do ato
constitutivo da entidade que represente a coletividade, do documento
que indigue quem ¢é o representante legal, e de seus documentos de
identidade. Lembrando que este depdsito é eletrbnico e se realiza no
site do INPI.

O art. 128, paragrafo segundo, da Lei n. 9.279/96 estabelece que so
poderd requerer o registro de uma marca coletiva uma pessoa juridica
que representativa da colefividade, tais como uma associacdo, uma
cooperativa ou outra figura juridica congregue pessoas com um
objetivo comum, a qual poderd, inclusive, exercer atividade distinta da
de seus membros. Portanto, uma pessoa fisica, por exemplo, ndo
poderd pleitear esta espécie de marca. Esta também ndo pode ser
solicitada por érgdo publicos como municipios, por exemplo.

Por outro lado, fazendo parte da enfidade e atendendo ao
regulomento de utilizacdo, o uso da marca coletfiva independe de
licenca especifica por parte da titular da marca, conforme art. 150 da
Lei 9.279/96, para que seus associados a utilizem.

Importante ressaltar que se frata de uma marca privada cujo uso €
restrito aos associados da entidade, ndo havendo qualquer respaldo
legal para que terceiros, que ndo facam parte dela, possam utilizar a
referida marca.

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

O art. 129 da Lei n. 9.279/96 reconhece ao fitular 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.

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 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 poderd
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ser registrada por terceiros antes de cinco anos a contar da data da
extincdo do registro.

Além das formas de extingdo da marca, j& 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 condicdes diferentes daquelas
previstas em seu regulamento de uso.

Por fim, a Lei estabelece mais duas excecoes O marca coletiva em seus
art. 152 e 153. A primeira determina que a rendncia ao registro de uma
marca coletiva so serd admitida quando requerida nos termos do ato
constitutivo da entidade ou conforme o regulamento de utilizacdo,
objefivando ndo prejudicar a coletfividade envolvida. A segunda
determina que a caducidade de uma marca coletiva serd declarada
se a marca ndo for usada por mais de uma pessoa autorizada, ou seja,
se ela deixar efetivamente de ter uso dentro de uma coletividade,
respeitados o0s prazos e procedimentos previstos na lei para o
requerimento de caducidade.

Aplica-se d marca de coletiva todos os delitos aplicados s marcas em
geral, determinando, contudo, o inciso Il do art. 196 da Lei n. 9.279/96,
qgue as penas serdo aumentadas de um terco a metade se a marca
alterada, reproduzida ou imitada for uma marca de coletiva.



66

NOMES EMPRESARIAIS

Gustavo Bahuschewskyj Corréa

Legislagcdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

- Lein. 10.406/02 (codigo civil, com destaque na Parte Especial, Livro Il -
“Do Direito de Empresa”).

- Lei n. 8.078/90 (codigo de defesa do consumidor, em especial no art,
4°, VI).

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

- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto n. 635 de 1992 (convenc¢do da
unido de Paris para a protecdo da propriedade industrial).

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

- Instfrucdo Normativa n. 81 de 2020, com alteracdes da Instrucdo
Normativa n. 55 de 2021 do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integracdo.

Meios de protecao

A protecdo do nome empresarial € perfectibilizada a partir do
arquivamento dos atos constitutivos da empresa e pressupde a
observ@ncia dos principios da novidade e da veracidade. A novidade
consiste na capacidade de distinguir o nome frente aos outros nomes
empresariais j& constituidos, tendo prevaléncia aquele que primeiro
tiver sido formalizado; enquanto que a veracidade é a capacidade de
ndo induzir em erro terceiros quanto a forma de constituicGo e
atividade da empresa. Como exemplo, cita-se o nome “Comercial de
Autopecas Xalald Ltda.”, onde através do principio da veracidade é
possivel se extrair o ramo de atividade (comercializacdo de autopecas)
e a forma juridica da empresa constituida (empresa limitada).

Ainda que sirva como forma de identificacdo quanto a origem
empresarial, o nome empresarial ndo se confunde com as marcas. Este
Ultimo insfituto € regulado através da Lei n. 9.279/96 e identifica
produtos e servicos, enquanto o nome empresarial tem como funcdo
primdria a identificacdo da empresa ou do proprio empresdrio. Para
maiores informacdes sobre marcas, vide o Capitulo especifico.

Necessita registro

A protecdo ao nome empresarial independe de registro especifico,
nascendo formalmente com a constituicdo da sociedade, através do
arquivamento dos atos constitutivos na respectiva Junta Comercial. A
Convencdo 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 ndo parte de
uma marca de fdbrica ou de comércio™.
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Como dafiimado anteriormente, a protecdo ao nome empresarial
independe de registro proprio, estando vinculada a constituicdo da
empresa. O trdmite para obtencdo da protecdo € proprio da Junta
Comercial de cada Estado da Federacdo. E possivel estender a
protecdo do nome empresarial para além do respectivo Estado
mediante abertura de filiais ou através de um simples requerimento
encaminhado as demais unidades federativas, nos termos das
Instrucoes Normativas n. 81/2020 e 55/2021 do Departamento Nacional
do Registro de Comércio.

A protecdo ao nome empresarial perdura enquanto estiver ativa a
empresa identificada com o referido nome.

Ao titular do nome empresarial € assegurado o direito de impedir a
adocdo de nomes idénticos ou similares por terceiros no Estado da
Federacdo em que a empresa esteja estabelecida. HA posicdo
controvertida acerca do limite territorial da protecdo, se estadual,
nacional ou até mesmo internacional em virtude das regras da
Convencdo da Unido de Paris. A doutrina maijoritdria, por sua vez,
defende a protecdo estadual, passivel de extensdo mediante
procedimento especifico.

Além dos limites territoriais referidos anteriormente, a lei estabelece as
expressoes que Ndo sAo passiveis de apropriacdo exclusiva como nome
empresarial, nomeadamente as denominacdes genéricas de
atividades; género, espécie, natureza, lugar ou procedéncia; termos
técnicos, cientificos, literdrios e artisticos do verndculo nacional ou
estrangeiro, assim como quaisquer outros de uso comum ou vulgar. A
lei refere ainda a vedacdo aos nomes civis, isto porque previsto como
direito da personalidade o uso ao patronimico, vedando que
determinado empresdrio possa se apropriar exclusivamente de
determinado nome de familia.

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

Alexandre Elman Chwartzmann

Legislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

- Lein. 10.406/02 (codigo civil, com destaque na Parte Especial, Livro Il -
“Do Direito de Empresa”).

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

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

- Portaria Interministerial n. 147, de 31 de maio de 1995 (criagcdo do
Comité Gestor Internet do Brasil).

- Regulamento do Sistemma Administrativo de Conflitos de Internet
Relativos a Nomes de Dominio sob “.BR"” — SACI-Adm?!.

- Politica Uniforme de Resolucdo de Disputas de Nome de Dominio?? e
respectivas Regras, emitidas pela Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers — ICANN 73,

Meios de protecao

A protecdo do nome de dominio se dd por meio do registro junto as
respectivas entidades competentes.

O registro de marca atrelado ao nome de dominio ndo € um requisito
para o registro do nome de dominio. Porém, é recomenddvel avaliar a
necessidade de registro da marca quando a expressdo for utilizada
para identificar produtos ou servicos, tendo em vista que isso confere
maior legitimidade ao uso do dominio e presuncdo de boa-fé ao seu
titular, bem como pode ser Util na defesa do nome de dominio em
relacdo a eventuais terceiros infratores.

Necessita registro?

Sim, e o registro do nome de dominio é feito juntamente aos érgdos
competentes da respectiva extensdo (Top Level Domain Name — TLD)
pretendida. O 6rgdo responsdvel pelo registro de dominios “.br” é o
Registro.br (<http://reqistro.br/>).

Em relacdo aos dominios genéricos (“.com”, “.net”, “.org” etc.), o
registro do nome de dominio é realizado junto ds chamadas entidades
registrantes, credenciadas pela ICANN?4,

91 https://registro.br/dominio/saci-adm-regulamento.html.

92 Também conhecida como Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy:
http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy.

93 Regras para a Politica Uniforme de Resolucdo de Disputas de Nome de Dominio (ou
Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ):
http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules.

24 Listagem disponivel em: http://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.ntml.



http://registro.br/
http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules
http://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html
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O procedimento para registro de nome de dominio “.br” & bastante
simplificado e célere. E necessdrio realizar o cadastramento do
interessado (titular) junto ao Registro.br, mediante o fornecimento de
informacoes como CPF ou CNPJ do fitular e a indicacdo dos dados
pessoais daquele indicado como “contato administrativo” do dominio,
bem como a informacdo de dois servidores DNS (que podem ser
fornecidos por um provedor de servicos ou pelo proprio Registro.br), a
anuéncia ao Confrato 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.) € muito similar dquele para registro de nome de
dominio “.br”, apenas com algumas particularidades.

* IMPORTANTE: Seja qual for o nome de dominio de interesse (se “.br”,
“.com”, “.net”, “.org”, etc.), & imprescindivel verificar previamente a
disponibilidade do nome de dominio desejado para registro junto as
respectivas bases de dados Whols?s.,

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

O registro de nome de dominio confere ao seu ftitular direito de
exclusividade para usar o nome de dominio, com a finalidade de
indicar a localizacdo na Internet de determinado website e servicos
correlatos.

Importante mencionar que a exclusividade recai sobre o dominio na
forma como registrado. Dessa forma, € possivel que terceiros de boa-fé
e seguindo o principio chamado de”first come, frist served” obtenham
o registro de nome de dominio idéntico ou similar, quando registrado
sob outra categoria (por exemplo, o titular do <nomededominio.net.bor>
e o terceiro do nome de dominio <nomededominio.com.br>).

Por outro lado, em alguns casos essa pratica, quando passivel de criar
confusdo com outro nome de dominio j& registrado (p. ex.,
<nomededominio.com.br>, sendo este semelhante a
<nomededominios.br>), pode ser considerada ilegal e o fitular anterior
poderd obter a suspensdo ou a tfransferéncia do dominio posterior,
observados determinados requisitos. Tal situacdo € agravada quando
o tfitular do nome de dominio tfambém é o titular de marca registrada.

?5 A informacdo quanto & disponibilidade para registro de nomes de dominio pode
ser enconfrada em sites como: https://reqistro.br/cgi-bin/nicbr/busca_dominio, para
dominios “.br"; e http://who.is, para dominios genéricos.



https://registro.br/cgi-bin/nicbr/busca_dominio
http://who.is/
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As limitacdes sobre a protecdo do nome de dominio referem-se ao
nome a ser registrado e ao uso que a ser feito do dominio.

Em relacdo a escolha do nome, conforme previsto no regulamento do
Registro.br para dominios “,bor”, o registrante deve escolher com um
dominio que (a) ndo atente contfra a legislacdo em vigor, (b) ndo
induza terceiros a erro, (c) ndo viole direitos de fterceiros, (d) ndo
represente conceitos predefinidos na Internet, (e) ndo represente
palavras de baixo caldo ou abusivas e (f) que ndo simbolize siglas de
Estados e Ministérios, dentre outras vedacgoes.

Jd em relacdo ao uso do dominio, ndo hd& vedacdes prévias
estabelecidas no regulamento. Porém, se o uso de um nome de
dominio estiver sendo feito de ma-fé € possivel que seja determinada a
suspensdo ou transferéncia do dominio ao ftitular da marca
anteriormente registrada. Vale mencionar algumas situacdes que sao
entendidas como md-fé pelo Registro.br, por exemplo: (i) o objetivo de
venda, aluguel ou fransferéncia do dominio por  valor
consideravelmente superior aos gastos com o seu registro; (ii) impedir
qgue um titular de um registro de marca anterior faca uso do sinal como
nome de dominio, com o intuito de prejudicar a atividade comercial
de terceiro ou atrair usudrios de Internet para o seu site, a partir da
confusdo com marca alheia, visando o lucro.

Por conta disso, tfanto o Registro.br (para dominios “.br""?6), quanto no
que compete a dominios genéricos?”” e, eventualmente, dominios de
paises especificos, estabeleceram procedimentos administrativos para
facilitar a tomada de providéncias em situacdes como as acima
descritas. Dessa forma, trata-se de alternativa mais célere ao Poder
Judicidrio para o pedido de suspensdo ou fransferéncia de um nome
de dominio em beneficio de terceiros.

Muito embora ndo exista tipificacdo penal especifica, eventualmente,
pode-se considerar o registro indevido de nome de dominio como
Crime contra Marca (previsto no artigo 189 da Lei da Propriedade
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).

Ainda, em alguns casos especificos em que o uso do nome de dominio
se dd para fins de inducdo a erro de clientes e obtencdo de vantagem
ilicita, também & possivel classificar como crime de estelionato (previsto
no artigo 171 do Cdédigo Penal).

?6 Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes
de Dominio sob “BR" - SACI-Adm (http://redistro.br/dominio/saci-adm-
reqgulamento.html).

97 De acordo com a Politica Uniforme de Resolucdo de Disputas de Nome de Dominio
(<http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy>) e respectivas Regras
(<http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules>).



http://registro.br/dominio/saci-adm-regulamento.html
http://registro.br/dominio/saci-adm-regulamento.html
http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules
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INDICACOES GEOGRAFICAS

Kelly Lissandra Bruch

Legislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

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

- Portaria INPI/PR n. 04, de 12 de janeiro de 2022 - Estabelece as
condicdes para o registro das Indicacdes Geogrdficas, dispde sobre a
recepcdo e o processamento de pedidos e peticoes e sobre o Manual
de Indicacdoes Geogrdaficas.

- Portaria INPI/PR n. 06, de 12 de janeiro de 2022 - Estabelece as
condicdes para o registro da Indicacdo Geogrdfica Cachaca.

- Portaria INPI/PR n. 046, de 14 de outubro de 2021 — Institui os Selos
Brasileiros de Indicacdes Geogrdficas e dispde sobre sua finalidade,
direito de uso e formas de utilizacdo.

- Decreto n. 4.062, 21 de dezembro de 2001 — Define as expressdes
"cachaca”, "Brasil" e "cachaca do Brasil' como indicacdes geogrdaficas
e dd outras providéncias.

- Decreto Presidencial n. 19.056/29 (acordo de Madri sobre a repressdo
as falsas indicacdes de procedéncia).

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

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

Meios de protecao

As indicacdes geogrdficas 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,
conjugados com o saber fazer das pessoas que habitam este local,
fazem da conjuga¢do entre o ser humano e a natureza a criagcdo de
bens Unicos, que é o que se pode chamar de uma indicacdo
geogrdfica. Trata-se, ao contrdrio dos demais direitos protegidos pela
propriedade intelectual, de um bem coletivo, construido ao longo de
uma histéria, e preservado por meio da tradicdo, que pertence a toda
a coletividade que se encontra na regido que vier a ser delimitada e
que efetivamente produza o bem ou realize o servico de acordo com
0s Usos e costumes leais, locais e constantes.

Para proteger a Indicacdo Geogrdfica, que subdivide-se em Indicacdo
de Procedéncia e Denominacdo de Origem, deve-se requerer junto
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI o
reconhecimento dessa realidade j& existente. Esta se traduz no registro
de um signo, que representa a indicacdo geogrdafica, acompanhado
do caderno de especificacdes técnicas, da delimitacdo oficial da


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/PORT_INPI_PR_04_2022.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/PORT_INPI_PR_06_2022.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/PORT_INPI_PR_046_2021_anexo.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D4062.htm
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drea, da forma de controle do cumprimento do referido caderno,
dentre outros requisitos previstos na Portaria INPI n. 04/2022.

O registro ndo €& obrigatério, mas altamente recomenddvel, pois
reconhece formalmente uma situacdo de fato ja existente. Também,
frata-se de um meio de prova importante e eficaz para que se possa
coibir o uso por terceiros que ndo estejam produzindo ou prestando
servicos na regido delimitada que se consagrou como sendo
representativa da indicacdo geogrdfica.

O registro € obtido por meio da apresentacdo de um pedido de
registro, por uma entidade que representa toda a coletividade da
regido, denominada substituto processual, mediante um processo
administrativo junto ao INPI. Em regra este pedido, que deve ser
protocolado eletronicamente, deverd conter, minimamente: a) O
requerimento, no qual conste 0 nome geogrdfico e a descricdo do
produto ou servico; b) um instrumento habil a comprovar a legitimidade
do requerente; c) o caderno de especificacdes técnicas; d) o
instrumento oficial que delimita a drea geogrdfica; €) o nome
geogrdfico e, se houver, a representacdo grdfica da Indicacdo
Geogrdfica; f) procuracdo, se for o caso; g) comprovante do
pagamento da retribuicdo correspondente. Se for uma Indicacdo de
Procedéncia, deve-se ainda comprovar que a regido tornou-se
conhecida pela elaboracdo do produto ou prestacdo do servicos. Se
for uma Denominacdo de Origem, adicionalmento deve-se comprovar
que as caracteristicas e qualidades que diferenciaom o produto ou
servico devem-se exclusiva ou essencialmente ao meio geogrdfico,
incluindo-se neste os fatores naturais e humanos.

A lei ndo estabelece um prazo de protecdo. Portanto a concessdo é
por prazo indeterminado.

A protecdo conferida € limitada ao Pais na qual esta foi concedida.
Dentro dos limites territoricis, seu uso €& restrito aos produtores e
prestadores de servico estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, o
atendimento do caderno de especificacdes técnicas. Portanto,
abrange toda a coletividade que se encontra na regido delimitada,.
Todavia, este direito ndo pode ser cedido ou licenciado, nem seu uso
pode ser limitado, mesmo pelo substituto processual que requereu sua
concessdo, posto que se frata de um direito coletivo.
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A protecdo limita-se ao signo que foi protegido - seja ele nominativo ou
misto -, bem como ao bem - produto ou servico - abrangido pela
protecdo. Embora ainda ndo haja clareza se o principio da
especialidade se aplica as indicacdes geogrdaficas, os principios
relacionados 4 concorréncia desleal, d protecdo dos direitos dos
consumidores e ao aproveitamento parasitario devem ser considerados
quando se tratar de conflitos entre indicacdes geograficas e marcas,
bem como usos ndo autorizados. Ressalta-se que uma marca a ser
registrada ndo pode conter uma indicacdo geogrdafica ja reconhecida
no pais, de acordo com o art. 124, Xl e X, da Lei n. 9.279/1996.

Trés tipos penais referem-se especificamente das indicacoes
geogrdficas:

O primeiro, previsto no art. 192, determina que hd 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 “detencdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.
"

O primeiro, previsto no art. 193, estabelece que usar, em produto,
recipiente, involucro, cinta, rotulo, fatura, circular, cartaz ou em outro
meio de divulgacdo ou propaganda, termos refificativos, tais como
"tipo", ‘“"espécie", "género", "sistema", "semelhante", "suceddneo',
"idéntico", ou equivalente, nao ressalvando a verdadeira procedéncia
do produto” é passivel de “detencdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou
multa. "

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

Frisasse que todos os fipos sdo de acdo penal privada. Ou seja, quem
deverd iniciar a acdo, apresentar a queixa crime e produzir as provas
s@o os fitulares da indicacdo geogrdfica violada. Ou ainda, terceiro —
como um consumidor — que tenha se sentido efetivamente lesado em
face do engano provocado.

Claro que outros tipos penais podem ser combinados, notadamente
aqgueles relacionados a concorréncia desleal e aqueles relacionados
as relacoes de consumo.
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CONCORRENCIA DESLEAL

Marcelo Campos de carvalho

Legislagcdo aplicavel

- Constituicdo Federal da Republica Federativa do Brasil de 1988.

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

- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto n. 635 de 1992 (conven¢do da
unido de Paris para a protecdo da propriedade industrial).

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

Meios de protecadao

A livre concorréncia € principio inerente a atividade empresarial,
figurando como fator importante para o crescimento da economia de
mercado e como fundamento basilar da ordem econdmica e
financeira no pais. Isso porgque, a concorréncia regularmente
praticada, beneficia tanto o consumidor, que alcanca produtos ou
servicos em melhores condicdes (preco, qualidade, etfc.), como o
empresdrio, que poderd maximizar a oferta de bens e servicos. Como
excecdo a regra da livre concorréncia, enquadram-se agueles casos
em que um concorrente faz uso de meios escusos para auferir
vantagem em relacdo a outro competidor, ocasido em que ©
regramento juridico prestard o devido socorro aquele prejudicado. O
rol de condutas descritas nos incisos do artigo 195 da Lei n. 9.279/96 é
meramente exemplificativo, enquadrando-se como atos de
concorréncia desleal todos aqueles que fizerem uso de meios e
meétodos incorretos para modificar a normal relacdo de competicdo,
com o intuito de auferir indevida vantagem comercial.

Necessita registro?

Diferentemente de outros direitos de propriedade industrial, a protecdo
contra os atos de concorréncia desleal ndo demanda nenhum tipo de
registro, decorrendo unicamente por forca da aplicacdo daregra legal
ao fato.

Como se obtém a protegdo?

Em razdo de ndo haver necessidade de registro, a protecdo contra os
atos de concorréncia se dd através de uma obrigacdo de ndo-fazer
(ndo concorrer deslealmente) imposta aos concorrentes, por forca
legal. Havendo o desrespeito as regras de leal concorréncia, cabe ao
prejudicado exercer o seu direito de acdo, infentfando as medidas
judiciais cabiveis com vias a resguardar seus direitos.

Prazo de protegao
Nd&o se aplica.
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Os dois principais requisitos para o enquadramento da concorréncia
como desleal sGo, primeiro, que haja efetivamente uma competicdo
entfre as empresas ou players envolvidos, consubstanciada através do
fornecimento de mesmo ou similares produtos ou servicos a um mesmo
publico-alvo. Assim, uma peqguena loja de ferragens localizada no
interior do Acre certamente ndo € concorrente de uma grande rede
de materiais de consfrucdo estabelecida somente nos estados do sul
no Pais. Em segundo lugar, que deva estar sendo praticado algum atfo
que faca 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 por parte
deste terceiro.

Ainda que as regras para a coibicdo da concorréncia desleal fenham
alcance nacional, sua aplicabilidade demanda a efetiva existéncia de
concorréncia comercial entre os participes, ou seja, devem ambos os
concorrentes competirem num mesmo mercado, seja ele de alcance
nacional, regional ou até mesmo local.

O crime de concorréncia desleal esta tipificado nos incisos do artigo
195 da LPI. As condutas ali descritas como prdticas desleais ndo sdo
taxativas, podendo ser enquadrada neste fipo toda e qualquer outra
pratica que faca uso de embuste ou ardil com o intuito de obtencdo
de vantagem comercial. A pena por quem cometer tais crimes € de 3
meses a 1 ano de detencdo ou multa.
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TRADE DRESS

Fernanda Borghetti Cantali

Legislagdo aplicavel

Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

Lei Da Propriedade Industrial — Lei n. 9.279 de 1996.

Convencdo da UniGo de Paris para a protecdo da Propriedade
Industrial — Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto n. 635 de 1992.

Acordo sobre aspectos dos direitos de Propriedade Intelectual
relacionados ao comércio — TRIPS —Decreto n. 1.355 de 1994.

Lei de Direitos Autorais — Lein. 2610 de 1998.

Convencdo de Berna para a protecdo das obras literdrias e artisticas -
Decreto n. 75.699 de 19765.

Codigo de Defesa do Consumidor.

Meios de protecao

O Trade Dress, também denominado conjunto-imagem, é aidentidade
visual que produtos e servicos adotam para se apresentar ao mercado
e se tornar conhecidos. Trata-se da vestimenta comercial, inicialmente
abrangendo apenas embalagens e rétulos de produtos, mas
atualmente empregado de forma mais alargada para incluir até a
aparéncia visual de estabelecimentos e modus operandi de prestacdo
de servicos. Em sintese, pode ser definido como a soma de elementos
visuais e sensitivos que compdem a identidade visual de determinado
produto ou servico, que, de forma peculiar e suficientemente distintiva,
se distinguem dos seus congéneres no mercado. Instituto origindrio do
direito norte americano que ndo conta com previsdo legal no Brasil, o
que impede uma protecdo preventiva especifica. Contudo, é
amplamente protegido, de forma repressiva, pelos tribunais brasileiros,
em especial, através das regras que reprimem a concorréncia desleal,
garantindo-se reparacdo por danos morais e materiais, além da
tipificacdo de crime.

Necessita registro?

Na medida em que ndo existe disposicdo legal que frate
especificamente do Trade Dress no Brasil, ndo hd que se falar em
registro especifico para esse tipo de bem. Contudo, dada a natureza
expansiva do instituto, € possivel que seu fitular se valha de registros
destinados a bens tradicionais da propriedade industrial para a sua
protecdo, como por exemplo, registro de marca mista ou
tridimensional, ou ainda registro de desenho industrial. E possivel,
inclusive, proteger o Trade Dress, por mais de um registro simultGneo. Ver
0s verbetes de marcas e desenhos industriais.
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Considerando-se que ndo hd um registro especifico por falta de
reconhecimento legal do instituto, a protecdo, regra geral, de dd na
esfera repressiva, ou seja, diante de caso concreto de violacdo,
utilizando-se para a tutela, em especial, as regras que reprimem A
concorréncia desleal. Contudo, novamente considerando a natureza
expansiva do instituto, caso o titular, visando utilizar uma estratégia
preventiva de protecdo do conjunto imagem, afravés de registros
destinados a outros institutos de Propriedade Industrial, como o registro
de marca ou de desenho industrial, o regramento destinado a
protecdo destes bens tradicionais serd também aplicdvel para a
protecdo do Trade Dress. Demais disso, em casos especificos, & possivel
também proteger o conjunto imagem afravés do Direito de Autor, ja
que alguns de seus elementos podem se enquadrar como obras
artisticas. E o que ocorre, por exemplo, com o conjunto imagem de um
website, o qual por sua selecdo, organizacdo ou disposicdo de
conteldo pode ser classificado como obra autoral.

Diante dainexisténcia de reconhecimento legal do Trade Dress no Brasil
ndo hd prazo de protecdo legalmente estabelecido. Contudo, se o
titular optar pela utilizacdo de registros destinados aos bens
tradicionalmente protegidos pela propriedade intelectual, estes
registros estardo submetidos aos prazos legais estabelecidos. Por
exemplo, registrando-se o Trade Dress como marca tridimensional, o
registro terd vigéncia por dez anos, sempre prorrogavel por periodos
idénticos.

Considerando a hipotese de que o Trade Dress nGo conta com registro,
para o tfitular exercer direitos exclusivos deverd provar que é distintivo.
Sem capacidade distintiva, ndo se fransmite nada ao consumidor, o
qual ndo terd condicdes de reconhecé-lo como um signo distintivo. Em
outras palavras, o escopo de protecdo que se confere ao Trade Dress
é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade. Demais disso,
regra geral, para a protecdo também serd necessario demonstrar que
hd possibilidade de confusdo ou associacdo errdnea entre produtos,
servicos, estabelecimentos etc. em razdo da similaridade entre as
identidades visuais, 0 que pode causar desvio de clientela ou inducdo
em erro. Por fim, para evitar uma protecdo indefinida no tempo que
implicaria em conduta anticompetitiva, se o Trade Dress de um produto
em si for funcional, ndo poderd ser protegido através do direito
marcdrio ou da concorréncia desleal, podendo, contudo, se atendidos
0s requisitos, ser protegido por patente. Ver o verbete de patentes.
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Em especial, o art. 195, lll, da Lei n. 9279/96, que tipifica crime de
concorréncia desleal. Mas também poderdo ser aplicaveis, a
depender da estratégia utilizada para a protecdo da identidade visual,
os tipos penais que tutelam as marcas e os desenhos industriqis — arts.
187 a 190 da Lei n. 9279/96, assim como, ainda que em hipoteses mais
raras, tipos penais que tutelam obras autorais — art. 184 a 186 do Codigo
Penal brasileiro.
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OBRAS PUBLICITARIAS

Natdlia de Campos Aranovich
Rafael Krds Borges Verardi

Legislagdo aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

- Lein. 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 consumidor, em especial no art.
4°, VI).

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

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

- Codigo Brasileiro de Autorregulamentacdo Publicitaria, promulgado
pelo Conselho Nacional de Autorregulamentacdo Publicitdria
(CONAR). Website: http://www.conar.org.br.

- Decreto-Lei n. 2.848 de 1940 (codigo penal).

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

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

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

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

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

Regulamentacdo especifica por segmento:

- Propaganda de medicamentos: Lei 6.360/76, Decreto n. 7.0951/72,
Decreto n. 79.094/77, Lei 9294/96, Decreto n. 2.018/96, Resolucdes da
ANVISA RDC n. 96/08 e 23/09 e Instrucdo Normativa 05/2009.

- Propaganda direcionada a criangcas e adolescente regulamentada
no art. 81 e seguintes do Estatuto da Crianca e do Adolescente: Lei
8.069/90 e Decreto n. Lei 3.688/41.

- Produtos Fumigeros, Bebidas Alcodlicas, Medicamentos, Terapias e
Defensivos Agricolas: Lei n. 9.294/96 e Decreto n. 2.018/96; Lei n.
10.167/00 e Lei n. 10.702/03.

- Promocdes comerciais de sorteios, prémios e brindes: Lei n. 5.768/71e
Decreto n. 70.951/ 72.

- Simbolos Nacionais: Lei n. 5.700/71, que dispde sobre a forma e a
apresentacdo dos simbolos nacionais e dd outras providéncias.

- Publicidade e preco nas vendas a varejo e a prazo: Lei n. 8.979/95,
dispde sobre a obrigatoriedade da declaracdo de preco total nas
vendas a prestacdo e dd outras providéncias.

- Propaganda de alimentos: Lei n. 11.265/06, que regulamenta a
comercializacdo de alimentos para lactantes e criancas de primeira
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infGncia e tfambém produtos de puericultura correlatos e Regulamento
da Anvisa RDC 22/10.

- Regulamentacdo da profissdo do publicitdrio e do agenciador da
propaganda: Lein.4.680/65 e Decreto n. 57.690/66.

Caso presentes os requisitos de criatividade e originalidade a obra
publicitaria pode gozar de protecdo conferida aos direitos de autor,
através da Lein. 9.610/98. Para fins de direitos autorais podem gozar de
protecdo a obra audiovisual publicitdria como um todo, as fotografias,
musicas/jingles e o enredo. Importante que a agéncia criadora da
propaganda estabeleca em contrato com o cliente, quem € o fitular
do direito de propriedade intelectual sobre a Obra Publicitdria; ou seja,
se a agéncia ou o cliente. Outros elementos presentes nas obras
publicitdrias também podem eventualmente ser protegidos como
marcas, nos termos da Lei n. 9.279/96.

A obra publicitaria, se qualificada como tal, pela Lein. 9.610/98 (Lei de
Direitos Autorais) nGo necessita de registro para a sua protecdo. Porém,
para fins de prova da obra confra terceiros, € possivel registrd-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, Arquitetura e Agronomia.

No caso de uso de marcas em campanhas publicitdrias, seu uso
depende de autorizacdo prévia do respectivo titular. Ainda, as marcas
devem ser registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI para que tenham protecdo em todo territério nacional.
No que se refere aos slogans ou sinais de propaganda, a antfiga 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
propaganda ndo possuem mais protecdo legal. De outro lado, se tais
sinais de propaganda forem utilizados como marcas, ou seja, para
distinguir um produto ou servico, estas possivelmente podem ser objeto
de registro junto ao INPI.

O prejudicado pela violagdo da obra publicitdria pode buscar medidas
administrativas junto ao Conselho Nacional de Autorregulamentacdo
Publicitdria  (CONAR). No caso de medicamentos, cosméticos e
alimentos, os interessados também podem buscar protecdo
administrativa junto a Agéncia Nacional de VigilGncia Sanitdria
(ANVISA).

Ainda, é importante registrar que a publicidade nas midias sociais estd
sujeita a todas as regras comuns que regem a obra publicitdria. E mais,
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a utilizacdo de “influenciadores digitais” ou “creators” para a producdo
de campanhas publicitdrias também exige cuidados especificos,
devendo os contratos regularem de forma clara e expressa questoes
relativas aos direitos de imagem e, especialmente, aos direitos autorais
gerados a partir da criacdo de conteudo por tais profissionais, tendo
em vista que ndo ha qualqguer legislacdo especifica que regulamente
o chamado "marketing de influéncia”. Outro aspecto recente que
demanda cuidados, vez que ndo hd qualguer legislacdo que
regulamente o tema, diz respeito as obras publicitdrias no metaverso,
recomendando-se, nestes casos, contratos que regulamentem as
questoes atinentes a direitos autorais e marcas naqguele ambiente
virtual. O ideal € que se adotem os mesmos cuidados aplicados as
obras publicitdrias do *mundo real”, especialmente no que se refere ao
publico-alvo dos anunciantes.

Independente de tais medidas, os prejudicados pela violacdo da obra
de direito publicitario podem acionar o Poder Judicidrio como, por
exemplo, através de obrigacdes de fazer e ndo fazer e indenizacdes
por danos materiais e extrapatrimoniais. O eventual uso indevido de
slogans ou sindis de propaganda pode também suscitar acdo
especifica para a declaracdo de concorréncia desleal.

Estando qualificada dentre as obras protegidas pelos Direitos Autorais o
prazo da protecdo da obra é de 70 anos, contados do falecimento do
autor, salvo outros prazos especificos previstos na Lei n. 9.610/98. No
caso das marcas, a protecdo € por periodos ilimitados, de 10 anos
cada.

A obra publicitaria tem protecdo nacional, assim como as demais obras
de direito autoral e as marcas.

Caso a obra publicitdria enquadre-se dentro do direito autoral,
aplicam-se as limitacdes previstas nos artigos 46, 47 e 48 da Lei de
Direitos Autorais (Lein. 9.610/98).

O Codigo 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 previstas nas Leis da
Vigil@ncia Sanitdria em se tratando de publicidade de medicamentos,
alimentos e cosméticos. A Lei n. 9.279/96 também traz hipdteses de
crime de concorréncia desleal que podem ser aplicdveis as obras
publicitdrias.
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MEMBROS DA COMISSAO ESPECIAL DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL (CEPI) DA OAB/RS

FELIPE PIEROZAN
RAFAEL KRAS BORGES VERARDI
ALEXANDRE ELMAN CHWARTZMANN
ANDRE DE OLIVEIRA SCHENINI MOREIRA
BRUNA MANHAGO SERRO
CARLOS IGNACIO SCHMITT SANT'ANNA
CAROLINA DA ROCHA PERES
CESAR ALEXANDRE LEAO BARCELLOS
CLAUDIA DENISE GIMENEZ
DIEGO STRAHUBER OYARZABAL
FABIANO DE BEM DA ROCHA
FELIPE OCTAVIANO DELGADO BUSNELLO
FERNANDA BORGHETTI CANTALI
GUSTAVO BAHUSCHEWSKYJ CORREA
JESSICA PINHEIRO OYARZABAL
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA
KELLY LISSANDRA BRUCH
LUIZ GONZAGA SILVA ADOLFO
MARIA CRISTINA GOMES DA SILVA D'ORNELLAS
MARTINA GAUDIE LEY RECENA
MAURICIO BRUM ESTEVES
MILTON LUCIDIO LEAO BARCELLOS
NATALICIO EDUARDO GROMOVSKI HENTZ
RODRIGO AZEVEDO PEREIRA



