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INTRODUCAO

Considerando que na atual sociedade do conhecimento a tecnologia tem
sido protagonista na geracdo de riquezas e desenvolvimento, ter ciéncia dos
beneficios da protecdo da Propriedade Intelectual e da importancia de tal
ferramenta como diferencial competitivo é crucial para garantir a competitividade.

Assim, o objetivo do presente guia é trazer um breve resumo de nog&es
gerais e de boas praticas relacionadas a Propriedade Intelectual, no intuito de
auxiliar na gestdo e desenvolvimento de inovagles, na prote¢do dos ativos ja
existentes, bem como na escolha da protegdo mais adequada para cada tipo de
ativo intangivel.
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1. Afinal, o que é Propriedade Intelectual?

A definicdo de propriedade ndo é trazida de modo explicito pelo Cédigo
Civil Brasileiro (Lei n210.406/2002), contudo, em seu artigo 1.228%, o Cédigo traz os
poderes do proprietdrio, auxiliando, portanto, na definicdo do que é propriedade.

Assim, pode-se dizer que a propriedade é a faculdade, garantida ao titular
do bem, de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavé-la caso
terceiro injustamente a detenha ou a possua.

J4 o termo intelectual é adjetivo que se refere a inteligéncia e, de acordo
com o dicionario Michaelis da lingua portuguesa, define-se como “relativo a
intelecto; mental”?. Assim, o termo “Propriedade Intelectual”, faz referéncia a
diferentes tipos de propriedades advindas do resultado da criacdo do espirito
humano, ou seja, de sua inteligéncia.

Dessa forma, o termo “Propriedade Intelectual” é utilizado para designar
trés grandes espécies, que se dividem em subespécies, quais sejam: direito autoral,
propriedade industrial e sui generis, conforme ilustra a figura abaixo.

Figura 1 - Espécies que abrangem o termo “Propriedade Intelectual”
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1 Art. 1.228. O proprietario tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavé-la do
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha

2 Disponivel em <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=08&f=0&t=0&palavra=intelectual>, acesso em
28/02/2020 as 10:30.
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Os topicos seguintes tratardo a definicdo de cada espécie protegida pela
Propriedade Intelectual, bem como suas formas de protecao.

2. Quais sdo as dimens&es da Propriedade Intelectual?
De acordo com a Organiza¢do Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI
(OMPI, 2015. p.4), a Propriedade Intelectual possui as seguintes dimensdes:

o dimenséo temporal: os direitos de Propriedade Intelectual sdo
concedidos ao titular por um periodo determinado de
exclusividade, definidos em Lei.

o escopo do direito: os diretos garantidos a cada espécie/objeto de
Propriedade Intelectual sdo delimitados de acordo com a Lei.

o segurang¢a juridica: os direitos de Propriedade Intelectual,
garantidos por Lei, evitam que terceiros explorem indevidamente
0 objeto de Propriedade Intelectual, sem a autoriza¢do de seu
titular.

o territorialidade: os direitos de Propriedade Industrial possuem
protecdo somente no pais ou territdrio em que foi depositado e
concedido, de acordo com a Lei. Diferentemente dos direitos
autorais (no género da Propriedade Intelectual), que possuem
protecdo internacional.

3. Para que serve a prote¢ao da Propriedade Intelectual?

Como sabido, por meio das invengdes, criagles, inovagdes e descobertas
resultantes da atividade intelectual humana é que houve o desenvolvimento das
civilizagBes, alcancando o atual nivel de desenvolvimento humano e tecnolégico.

Nesse sentido, nada mais légico do que garantir ao inventor, autor e ao
titular dos direitos de Propriedade Intelectual o retorno econémico advindo do seu
esforco intelectual, no intuito de incentivar outras inovacdes, gerando, por
consequéncia, retornos a sociedade como um todo.

Assim, o sistema da Propriedade Intelectual é benéfico ao inventor, autor
e titular, que deterd a exclusividade do seu esforgo durante determinado periodo,
bem como a sociedade, que recebe em troca acesso a tecnologia, conhecimentos,
qualidade de vida, garantindo ainda a possibilidade de explorar a Propriedade
Intelectual ja caida em dominio publico ou aprimorar tecnologias que ainda estédo
protegidas.

Nesse contexto, portanto, de um ciclo virtuoso, é que o sistema de
Propriedade Intelectual deverd ser compreendido:

10
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Figura 2 — Ciclo Virtuoso do Sistema de Propriedade Intelectual
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Fonte: Adaptado de JUNGMANN (2010, p. 18)

N&o por outro motivo, inclusive, que as maiores poténcias mundiais sdo
aquelas que mais recebem pedidos de patentes. A China, por exemplo, no ano de
2021, recebeu um numero recorde de 1,58 milhdo de pedidos de patentes,
correspondendo a 46,6% dos pedidos de patentes em todo o mundo. Em segundo
lugar estdo os Estados Unidos, com 17,4% da fatia de depdsitos totais de patentes,
seguidos pelo Japdo, com 8,5%. O Brasil, por sua vez, recebeu 24 mil pedidos,
correspondendo a 0,7% do total de pedidos de patente no mundo.

Ademais, os 5 primeiros escritérios de patentes destacados na figura
abaixo, quais sejam, escritéorio de patentes da China, Estados Unidos, Japdo,
Republica da Coréia e o Escritério Europeu de Patentes — EPO correspondem a
85,1% dos pedidos de patentes realizados em todo o mundo.
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Figura 3 — Quais escritdrios de patentes mais recebem pedidos de patentes?
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EPO is the European Patent Office.
Titulo: Patent applications for the top 10 offices, 2021
Fonte: WIPO Statistics Database, setembro 2022, disponivel em
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-943-2022-en-wipo-ip-facts-and-figures-2022.pdf>
acesso em 20/06/2023.

Como visto, as maiores poténcias mundiais, sdo “coincidentemente”, os
maiores usuarios do sistema de Propriedade Intelectual, seja com pedidos de
patentes realizados por seus nacionais, seja com depodsito de patentes advindos de
outros paises, por compreenderem ser um mercado relevante e estratégico para
seus negdcios.

4, Direito Autoral

Conforme ja destacado, o termo Direito Autoral abrange os direitos de
autor e os direitos que lhes sdo conexos, regulados pela Lei de Direitos Autorais (Lei
n29.610/1998).
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Figura 4 - Subespécies abrangidas pelo termo “Direito Autoral”
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Ademais, destaca-se que o regime de protegdo a Propriedade Intelectual
dos programas de computador/software sdo os mesmos conferidos as obras
literarias pela Lei de Direitos Autorais (Lei n2 9.610/1998), contudo, ha legislacdo
especifica para os programas de computador, a chamada Lei de Software (Lei n?
9.609/1998), e suas particularidades serdo destacadas adiante.

4.1. O que é protegido pelo Direito Autoral?
De acordo como rol exemplificativo da Lei de Direitos Autorais (Lei n2
9.610/1998), sdo obras intelectuais protegidas:

O
O

textos de obras literarias, artisticas ou cientificas;

conferéncias, alocucdes, sermdes e outras obras da mesma
natureza;

obras dramaticas e dramatico-musicais;

obras coreograficas e pantomimicas, cuja execugdo cénica se fixe
por escrito ou por outra qualquer forma;

composicBes musicais, tenham ou nao letra;

obras audiovisuais, sonorizadas ou ndo, inclusive as
cinematograficas;

13
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o obras fotograficas e as produzidas por qualquer processo analogo
ao da fotografia;

o obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte
cinética;

o ilustragBes, cartas geograficas e outras obras da mesma natureza;

o projetos, esbocos e obras pldsticas concernentes a geografia,
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e
ciéncia;

o adaptacdes, traducdes e outras transformacgdes de obras
originais, apresentadas como criacdo intelectual nova;

o programas de computador; e

o as coletdneas ou compilagBes, antologias, enciclopédias,
dicionarios, bases de dados e outras obras, que, por sua selecdo,
organizagdo ou disposicdo de seu conteudo, constituam uma
criagdo intelectual.

Dessa forma, os autores possuem protecdo das obras por eles criadas,
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangivel ou intangivel,
conhecido ou que se invente no futuro.

4.2. Quem pode ser considerado autor?

A Lei de Direitos Autorais (Lei n2 9.610/1998), define autor como a pessoa
fisica criadora de obra literdria, artistica ou cientifica e, para se identificar como
autor, o criador da obra podera usar seu nome civil completo ou abreviado, suas
iniciais, pseudénimo ou qualguer outro sinal.

Ademais, é considerado titular de direitos de autor, quem adapta, traduz,
arranja ou orquestra obra caida no dominio publico, ndo podendo opor-se a outra
adaptagdo, arranjo, orquestracdo ou tradugao, salvo se for copia da sua.

4.3. O que ndo é protegido por Direito Autoral?
Também de acordo a Lei de Direitos Autorais (Lei n2 9.610/1998), ndo sdo
objeto de protecdo como direitos autorais:
o ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos
ou conceitos matematicos como tais;
o esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou
negécios;

14
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o formularios em branco para serem preenchidos por qualquer tipo
de informacao, cientifica ou ndo, e suas instrucdes;

o textos de tratados ou convencdes, leis, decretos, regulamentos,
decisGes judiciais e demais atos oficiais;

o informagbes de uso comum tais como calendarios, agendas,
cadastros ou legendas;

o nomes e titulos isolados; e

o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas
obras.

4.4, Quais sdo os direitos do autor?

A Lei de Direitos Autorais (Lei n2 9.610/1998), define que os direitos de
autor sao divididos entre os direitos morais e os patrimoniais:

(@]

direitos morais: os direitos morais do autor da obra sdo pessoais,
inalienaveis e intransferiveis. Noutras palavras, os direitos morais
do autor ndo poderdo ser cedidos ou licenciados, ou seja, mesmo
gue o autor tenha licenciado sua obra, o direito de ter seu nome
citado jamais podera ser suprimido. Dentre os direitos morais do
autor, destacam-se o direito de ter seu nome indicado como autor
da obra, o direito de reivindicar a autoria de sua obra, o direito de
assegurar a integridade de sua obra, opondo-se a modificagGes
gue possam atingir sua reputacdo e honra, dentre outros.

direitos patrimoniais: os direitos patrimoniais garantem ao autor
a possibilidade de licenciar ou ceder sua obra, explorando-a,
portanto, economicamente. Como exemplo, cita-se a plataforma
de streaming “Spotify”, que remunera os artistas a cada vez que a
musica é tocada. Destaque-se, inclusive, que a industria de
streaming movimenta cerca de USS 90 milh8es por ano3, com
licenciamentos de direitos dos autores das obras musicais.

Aos titulares dos direitos patrimoniais de autor, sdo garantidos alguns
direitos de proibir ou autorizar alguns atos, dentre eles a traducdo da obra para
qualquer idioma, a distribuicdo, edicdo, adaptacdo, reproducdo parcial ou integral,
a inclusdo em fonograma ou producdo audiovisual, dentre outros direitos.

3 Fonte: https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2018/09/27/licenciamento-direto-entre-

spotify-e-artistas-pode-impactar-mercado-musical.html, acesso em 02/03/2020 as 16:00
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Destaque-se, contudo, que ndo se aplicam ao programa de computador as
disposi¢Bes relativas aos direitos morais com excecdo do direito do autor de
reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-
se a alteragOes ndo-autorizadas, quando estas impliqguem deformacdo, mutilagcdo
ou outra modificacdo do programa de computador, que prejudiquem a sua honra
oU a sua reputacdo.

4.5. O que sdo direitos conexos?

Sdo os direitos garantidos aos artistas intérpretes ou executantes, dos
produtores fonograficos e das empresas de radiodifusdo, sendo aplicavel, no que
couber, os mesmos direitos de autor. Destaque-se, contudo, que os direitos conexos
protegem, por exemplo, o intérprete de uma cangdo de um terceiro, protegida por
direito de autor (exemplo: Ney Matogrosso € beneficiario de direitos conexos ao
interpretar musicas de autoria de Cazuza, que por sua vez, detém, por meio de seus
sucessores, a exploracdo do direito patrimonial de autor).

4.6. Quais direitos sdo assegurados aos titulares/beneficiarios dos direitos
conexos?

A Lei de Direitos Autorais (Lei n29.610/1998), define os direitos aos artistas
intérpretes ou executantes, aos produtores fonograficos e as empresas de
radiodifusdo:

o  artistas intérpretes e executantes: direito exclusivo de autorizar ou
proibir a fixacdo, reprodugdo, radiodifusdo e execucdo publica de suas
interpretagdes ou execugdes, a colocagdo a disposicdo do publico suas
intepretacdes ou execucbes, bem como autorizar ou proibir qualquer
outra modalidade de utilizagdo de suas interpretacées ou execucdes;

o  produtores fonogrdficos: direito exclusivo de autorizar ou proibir a
reprodugdo (direta ou indireta, total ou parcial), distribuicdo,
comunicag¢do ao publico por meio da execugdo publica, inclusive pela
radiodifusdo, bem como autorizar ou proibir quaisquer outras
modalidades de utilizacdo; e

o empresas de radiodifusdo: direito exclusivo de autorizar ou proibir a
retransmissdo, fixacdo e reproducdo de suas emissGes, bem como a
comunicacdo ao publico, pela televisdo, em locais de frequéncia coletiva.

16



@ Ritter Guia de PlI. S RITTER 225555 rmcrin

47. Qual o prazo de protecdo dos Direitos Autorais?

o Direitos patrimoniais de autor: perduram por 70 anos contados de 12 de
janeiro do ano subsequente a (i) morte do autor; (ii) do ano subsequente
ao da divulgacdo da obra (para obras audiovisuais e fotograficas) ou (iii) o
ano subsequente a fixacdo, para os fonogramas; a transmissdo, para as
emissdes das empresas de radiodifusdo; e a execugdo e representacdo
publica, para os demais casos (para os direitos conexos).
Apos, a obra caird em dominio publico e podera ser utilizada livremente,
observadas os direitos morais de autor e limitagdes legais.

o Software: perduram por 50 anos contados de 19 de janeiro do ano
subsequente a publicacdo ou, na auséncia desta, da sua criacdo.

4.8. O que é o software e qual é a extensdo de sua protegdo?

O programa de computador ou software, possui legislagdo propria, a
chamada Lei de Software (Lei n2 9.609/1998), é definido como a “expressdo de um
conjunto organizado de instrugGes em linguagem natural ou codificada, contida em
suporte fisico de qualquer natureza, de emprego necessario em maquinas
automaticas de tratamento da informacdo, dispositivos, instrumentos ou
equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou andloga, para fazé-los
funcionar de modo e para fins determinados”. Protege-se, portanto, o cédigo-fonte
do programa de computador e ndo a sua funcionalidade. Exemplos famosos de
softwares sdo o editor de texto “Word” ou o proprio sistema operacional
“Windows”, ambos da Microsoft.

Considerando que o software possui a mesma protecdo dada as obras
literarias, reguladas pela Lei de Direitos Autorais (Lei n29.610/1998), assim como
tais obras, o registro é facultativo, apesar de ser extremamente recomendavel para
a comprovacdo da autoria e data de criagao.

49. Onde o registro de Direitos Autorais deve ser requerido?

Muito embora o registro de Direito Autoral seja opcional, no intuito de se
comprovar a autoria, o que auxilia de sobremaneira em ag0es judiciais envolvendo
a disputa de Direitos Autorais, ha instituicdes mais adequadas para o registro:

Figura 5 — Locais de registro de Direitos Autorais no Brasil

Local de registro

Livros e textos Fundacdo Biblioteca Nacional - FBN
Obras audiovisuais Agéncia Nacional do Cinema - ANCINE

17



@ Ritter Guia de PI. RITTER £555% wrecrun:

Obras artisticas Escola de Belas Artes da UFRJ - EBA

Modsicas (letras e/ou partituras) Escritério de Direitos Autorais da
Fundacdo Biblioteca Nacional - EDA
ou
Escola de Musica da UFRJ

Projetos arquitetonicos Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil - CAU/BR

Software Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI

Fonte: Adaptado de JUNGMANN (2010, p. 26).

4.10. Qual é a abrangéncia do Direito Autoral?

Conforme o Acordo sobre Aspectos de Direito da Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio — TRIPS (ratificado pelo Brasil por meio do Decreto n?
1.355/1994), também de acordo com a Convencgdo de Berna (ratificada pelo Brasil
por meio do Decreto n? 75.699/1975), as obras possuem protecdo em todos os
paises membros, ndo sendo necessario, portanto, a protec¢do pais a pais, como no
caso, por exemplo, das marcas, patentes e desenhos industriais, que possuem
protegdo, quando concedidos, somente no territério designado.

5. Propriedade Industrial

Como ja destacado, o termo Propriedade Industrial abrange subespécies
de direitos como marcas, patentes, desenhos industriais, indicagGes geograficas,
segredos industriais/concorréncia desleal, regulados principalmente pela Lei da
Propriedade Industrial (Lei n2 9.279/1996).
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Figura 6 - Subespécies abrangidas pelo termo “Propriedade Industrial”
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Importante destacar, ainda, que o dérgdo responsavel pelos servigos de
registros de marcas, desenhos industriais, indicagcdes geograficas, programas de
computador e topografias de circuitos integrados, pelas concessdes de patentes e
averbacdes de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferéncia
de tecnologia é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI*. Criado em
1970, o Instituto tem a missdo de estimular a inovagdo e o desenvolvimento
tecnoldgico do Brasil, por meio da protecéo eficiente da Propriedade Intelectual
(INPI, 2020, disponivel em < http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>).

5.1. Propriedade Industrial: Marcas

5.1.1. O que sdo marcas?

Marcas sdo conceituadas como sinais visualmente perceptiveis, que
possuem o fim especifico de distinguir a origem dos produtos ou servicos de um
determinado titular. Assim, “marca € um sinal distintivo cujas fung¢des principais sdo
identificar a origem e distinguir produtos ou servicos de outros idénticos,
semelhantes ou afins de origem diversa” (INPI, 2022, item 2.1).

4 Mais informagdes em http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura.
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Assim, diferentemente de outros paises, no Brasil, somente sdo aceitas
marcas visualmente perceptiveis, excluindo-se, portanto, marcas sonoras,
sensitivas e olfativas, por exemplo, que sdo aceitas em outros paises.

Quanto a natureza, as marcas podem ser de produto ou servico, coletiva
ou de certificacdo:

o Marca de produto ou servigo: “aquela utilizada para distinguir produto ou
servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. (INPI,
2022, item 2.2).

o  Marca coletiva: “aquela destinada a identificar e distinguir produtos ou
servicos provenientes de membros de uma pessoa juridica representativa
de coletividade (associacdo, cooperativa, sindicato, consorcio, federacgao,
confederacdo, entre outros), de produtos ou servicos iguais, semelhantes
ou afins, de procedéncia diversa (art. 123, inciso I, da LPI). Portanto, todos
0s membros pertencentes a entidade titular do registro poderao se utilizar
da marca coletiva, sem necessidade de licenca de uso, desde que
observem as condi¢bes e proibicBes previstas no regulamento de
utilizagdo. (INPI, 2022, item 2.2).

o Marca de certificagdo: “aquela usada para atestar a conformidade de um
produto ou servico com determinadas normas, padrdes ou especificagdes
técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e
metodologia empregada (art. 123, inciso Il, da LPI). Assim, a marca de
certificagdo sé podera ser utilizada por terceiros autorizados pelo titular,
jd que é a garantia, ao publico consumidor, que o produto ou servigo
distinguido pela marca esta de acordo com normas ou padrdes técnicos
especificos.

O direito de uso da marca de certificacdo ndo dispensa os selos de inspecdo

sanitaria ou o cumprimento de qualquer regulamento ou norma especifica

para produto ou servico estabelecidos pela legislagdo vigente, bem como
ndo exime o fornecedor da responsabilidade de garantir a qualidade do
produto ou servico, conforme definido no Cédigo de Protecdo e Defesa do

Consumidor (Lei n2 8.078/90). (INPI, 2022, item 2.2)

Quanto a forma de apresentagdo, as marcas podem ser nominativas,
mistas, figurativas ou tridimensionais, conforme exemplos abaixo:

o nominativa: sinal “constituido por uma ou mais palavras no sentido amplo
do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as
combinaces de letras e/ou algarismos romanos e/ou arabicos, desde que
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esses elementos ndo se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.”
(INPI, 2022, item 2.3)

Exemplo: “RITTER Advogados Propriedade Intelectua
mista: sinal “constituido pela combinacdo de elementos nominativos e
figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se
apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.” (INPI, 2022, item 2.3)

PRITTER e
Exembplo: PROPRIEDADE INTELECTUAL

figurativa: sinal “constituido por Desenho, imagem, figura e/ou simbolo;
Qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo
isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou simbolo;
Palavras compostas por letras de alfabetos distintos da lingua vernacula,
tais como hebraico, cirilico, arabe etc; Ideogramas, tais como o japonés e
o chinés.” (INPI, 2022, item 2.3)

|II

Exemplo:
tridimensional: sinal “constituido pela forma plastica distintiva em si, capaz

de individualizar os produtos ou servicos a que se aplica. Para ser
registravel, a forma tridimensional distintiva de produto ou servico devera
estar dissociada de efeito técnico.” (INPI, 2022, item 2.3)

Exemplo: \—)

de posigdo: Considera-se marca de posi¢do aquela formada pela aplicagcdo
de um sinal em uma posicdo singular e especifica de um determinado
suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos
ou servicos e distingui-los de outros idénticos, semelhantes ou afins, desde
gue a aplicacdo do sinal na referida posicdo do suporte possa ser dissociada
de efeito técnico ou funcional.” (INPI, 2022, item 2.3)

Exemplo:
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A escolha da natureza da marca dependerd do tipo de protecdo almejada
pelo requerente da marca, bem como da disponibilidade de registro da marca, ou
seja, se a marca ndo é idéntica ou afim a marca anterior ja registrada (causa mais
comum de indeferimentos de marcas). Portanto, recomenda-se realizar uma
pesquisa de disponibilidade da marca antes do pedido de registro, no intuito de se
evitar custos e violacdo de direitos de terceiros.

5.1.2. Qual o local de protegdo das marcas?

Levadas a registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI,
as marcas possuem protecdo somente no territério nacional. Para obter a prote¢do
em outras localidades, a marca deverd ser requerida no pais ou localidade de
interesse, podendo fazer uso de tratados internacionais como a Convencdo da
Unido de Paris, Sistema de Madri ou depdsito direto no local de interesse.

Ainda, é importante que se note que cada pais possui sua propria
legislagdo. Sendo assim, muito embora uma marca tenha sido concedida em um
pais, ndo significa que obrigatoriamente serd concedida em outro.

5.1.3. O que ndo pode ser registrado como marca?

A Lei da Propriedade Industrial (Lei n2 9.279/1996), define o que ndo
podera ser registrado como marca em seu artigo 124°. Destacou-se, contudo, 0s
motivos mais recorrentes de indeferimentos de marcas pelo INPI:

5 Art. 124. N3o sdo registraveis como marca:

| - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, publicos, nacionais,
estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designagéo, figura ou imitagdo;

Il - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Il - expressdo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral e aos bons costumes ou que
ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso
ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneragdo;

IV - designagdo ou sigla de entidade ou 6rgdo publico, quando ndo requerido o registro pela propria
entidade ou 6rgdo publico;

V - reproducdo ou imitagdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de estabelecimento ou
nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com estes sinais distintivos;
VI - sinal de cardter genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver
relagdo com o produto ou servigo a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma
caracteristica do produto ou servigo, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época
de produgdo ou de prestagdo do servigo, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
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letra, algarismo e data, isoladamente, sem suficiente forma distintiva;
sinais contrarios a moral e aos bons costumes;

slogans;

cores e suas denominacdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo
peculiar e distintivo;

O O O O

IX - indicacdo geografica, sua imitacdo suscetivel de causar confusdo ou sinal que possa falsamente
induzir indicagdo geografica;

X - sinal que induza a falsa indicacdo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade ou utilidade do
produto ou servigo a que a marca se destina;

XI - reprodugdo ou imitagdo de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrdo de qualquer
género ou natureza;

XII - reprodugdo ou imitagdo de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificagdo
por terceiro, observado o disposto no art. 154;

Xlll - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social, politico, econémico ou
técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitagdo suscetivel de criar confusdo, salvo
guando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reproducdo ou imitagdo de titulo, apdlice, moeda e cédula da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territérios, dos Municipios, ou de pais;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de terceiros, salvo com
consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseuddnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico singular ou coletivo, salvo com
consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam protegidos pelo direito
autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou associagdo, salvo com consentimento do autor ou
titular;

XVIII - termo técnico usado na indUstria, na ciéncia e na arte, que tenha relagdo com o produto ou servigo
a distinguir;

XIX - reproducdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada,
para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar
confusdo ou associagdo com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um sé titular para o mesmo produto ou servigo, salvo quando, no caso de
marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que
ndo possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente ndo
poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territério
nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento,
se a marca se destinar a distinguir produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar
confusdo ou associagdo com aquela marca alheia.
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o reprodugdo ou imitagdo, no todo ou em parte, de marca alheia registrada
para distinguir produto ou servico semelhante ou afim, suscetivel de
causar confusdo;

o termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha relacao
com o produto ou servico a distinguir

5.1.4 Quando a marca pode ser registrada?
A marca, para ser registravel, deverad ser distintiva, licita e estar disponivel:

o distintiva: ou seja, a marca devera exercer sua funcdo de distinguir o objeto
por ela assinalado de outros do mesmo género, natureza e espécie.

o licita: ou seja, a marca ndo devera ter carater oficial ou publico ou ser
contraria a moral e aos bons costumes.

o disponivel: ou seja, a marca deve estar livre para ser registrada, sem
infringir marcas ou direitos anteriores.

5.1.5. Quais as vantagens de se registrar uma marca?

Ao depositante e ao titular da marca, sdo garantidos os direitos de zelar
pela integridade material e reputacdo da marca. Ademais, ao titular da marca, é
garantido o direito de intentar as medidas cabiveis contra usos indevidos por parte
de terceiros ndo autorizados.

Em outras palavras, a marca garante a exclusividade e, muitas vezes, possui
valor econdmico muito maior que os bens tangiveis das empresas, como prédios,
equipamentos, maquinarios, etc.

Um exemplo disso é marca “Amazon”, a marca mais valiosa de 2020,
avaliada em USS 220,7 bilhdes seguida da marca “Google”, avaliada em USS 159,7
bilhdes®.

5.1.6. Qual o prazo de protegdo das Marcas?

A Lei da Propriedade Industrial (Lei n2 9.279/1996), em seu artigo 1337,
prevé que o prazo de vigéncia de uma marca é de 10 (dez) anos, contados da data
da concessdo do registro, prorrogaveis por iguais e sucessivos periodos.

6 Fonte: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/23/amazon-lidera-ranking-de-
marcas-mais-valiosas-de-2020-google-passa-a-apple.htm>, acesso em 03/03/2020 as 17:48.

7 Art. 133. O registro da marca vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concess&o do
registro, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos.
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Significa dizer, portanto, que a marca podera ter vigéncia indeterminada,
bastando que as taxas de prorrogagdo sejam recolhidas no prazo legal.

5.1.7. Para concessdo ou prorrogacdo de uma marca, preciso demonstrar o seu
uso?

Atualmente, ndo. Contudo, caso terceiros tenham interesse em extinguir
uma marca, poderdo apresentar um pedido de caducidade, conforme prevé a Lei
da Propriedade Industrial (Lei n2 9.279/1996) em seu art. 142, inciso |12,

Assim, caducard o registro, a requerimento de qualquer pessoa com
legitimo interesse caso o uso da marca ndo tenha sido iniciado no Brasil ou seu uso
tenha sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo
prazo, a marca tiver sido usada com modificacdo que implique alteragdo de seu
carater distintivo original.

Dessa forma, caso a marca ndo esteja em uso ou esteja sendo utilizada de
forma diversa do que consta no seu certificado (alteracdo de logomarca, por
exemplo), e caso ja tenha sido concedida ha mais de 5 (cinco) anos, estara sujeita a
um pedido de caducidade por terceiros, ocasido em que o titular devera comprovar
seu uso.

5.2. Propriedade Industrial: Patentes

5.2.1. O que sdo patentes?

A patente é um titulo de propriedade tempordria concedido pelo Estado
ao requerente que poderd excluir terceiros que fizerem o uso indevido de sua
propriedade.

Assim, o chamado “ciclo virtuoso” da Propriedade Intelectual ndo é
diferente para patentes, pois, caso tenha sua patente concedida pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial — INPI, o titular da patente tem o direito de
impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda,
vender ou importar produto objeto de sua patente e/ou processo ou produto obtido
diretamente por processo por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor devera
revelar detalhadamente todo o conteldo técnico da matéria protegida pela patente
(INPI, 2023).

8 Art. 142. O registro da marca extingue-se: | - pela expiragdo do prazo de vigéncia;
Il - pela renuncia, que podera ser total ou parcial em relagdo aos produtos ou servigos assinalados pela
marca; Il - pela caducidade; oulV - pela inobservéancia do disposto no art. 217.
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5.2.2. Quais sdo os tipos de patentes e seus requisitos?

As patentes, no Brasil, sdo divididas em patentes de invencgdo e patentes
de modelo de utilidade, e uma das melhores definices que temos sobre patente é
a de ser uma “solugdo técnica para um problema técnico”.

A patente de invencdo, de acordo com o art. 82 da Lei da Propriedade
Industrial (Lei n® 9.279/1996), é aquela que atende aos requisitos da novidade,
atividade inventiva e aplicagdo industrial.

Ja a patente de modelo de utilidade, de acordo com o art. 92 da Lei da
Propriedade Industrial (Lei n2 9.279/1996), é aquele objeto de uso pratico, ou parte
deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicdo,
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricacdo. Assim, os requisitos para a concessdo da patente de modelo de utilizada
sdo: novidade, ato inventivo e aplicacdo industrial.

Quanto ao requisito da novidade, a patente de invengdo ou modelo de
utilidade serdo considerados novos quando ndo compreendidos no chamado
“estado da técnica”.

O estado da técnica, por sua vez, de acordo com o art. 11, §12 da Lei da
Propriedade Industrial (Lei n? 9.279/1996), ¢ tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por descricdo escrita ou
oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.

Entende-se, portanto, que o requisito da novidade é mundial. Noutras
palavras, ndo pode o inventor ter localizado solugdo, produto ou processo idéntico
em outro pais e, por nunca ter visto dita solu¢do no Brasil, requerer sua patente
junto ao INPI. Certamente dita patente sera indeferida pela falta do requisito da
novidade.

Ha algumas excecBes do que sera considerado estado da técnica. Tais
excecdes estdo previstas no art. 12° da Lei da Propriedade Industrial (Lei n2
9.279/1996) e dizem respeito aqueles casos em que a divulgacdo da invengdo ou do
modelo de utilidade tenha ocorrido em até 12 (doze) meses antes do depdsito ou

9 Art. 12. N3o serd considerada como estado da técnica a divulga¢do de inven¢do ou modelo de utilidade,
quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depdsito ou a da prioridade do
pedido de patente, se promovida: | - pelo inventor; Il - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- INPI, através de publicacdo oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor,
baseado em informagdes deste obtidas ou em decorréncia de atos por ele realizados; ou Ill - por
terceiros, com base em informacgdes obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorréncia de
atos por este realizados. Pardgrafo Unico. O INPI poderd exigir do inventor declaragdo relativa a
divulgacdo, acompanhada ou ndo de provas, nas condi¢des estabelecidas em regulamento.
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prioridade da patente, caso tenha sido promovida pelo préprio inventor, pelo INPI,
por meio de publicacdo da patente sem o consentimento do inventor ou por
terceiros, com base em informagdes obtidas direta ou indiretamente do inventor
ou em decorréncia de atos por este realizado.

O requisito da atividade inventiva para patentes de invencdo, e de acordo
comoart. 13*°da Lei da Propriedade Industrial (Lei n29.279/1996), estara cumprido
quando a invengdo, para um técnico no assunto, ndo decorrer de maneira evidente
ou dbvia do estado da técnica.

J4, o requisito do ato inventivo, para patentes de modelo de utilidade,
segue 0 mesmo raciocinio, ou seja, de acordo com o art. 141! da Lei da Propriedade
Industrial (Lei n® 9.279/1996), o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo
sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira comum ou vulgar
do estado da técnica.

Por fim, de acordo com art. 15. a Lei da Propriedade Industrial (Lei n2
9.279/1996), a invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de
aplicagdo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo
de industria.

Como visto, o requisito da atividade inventiva e do ato inventivo sdo mais
subjetivos e decorrerdo da analise do examinador do INPlI ao comparar as
anterioridades localizadas com o objeto da patente, lembrando que, assim como
para o requisito da novidade, as anterioridades serdo aquelas localizadas em
qualquer lugar do mundo. Caso o objeto do pedido de patente decorra de maneira
evidente ou dbvia para um técnico no assunto, ndo sera patentedvel.

Veja-se, abaixo, os exemplos trazidos pelo INPI em seu Manual de
depositantes (INPI, 2021):

10 Art. 13. A invencgdo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo
decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica.
1 Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, ndo
decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
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Figura 7 — Exemplos de invengdo e modelo de utilidade com base no estado da

técnica
Estado da técnica | Invengdo Estado da técnica | Modelo de utilidade
Computador Notebook Tesoura de poda | Tesoura de poda com
Pessoal (PC) semiprofissional cabo giratdrio
Telefone sem fio | Celular Porta sabdo em Porta sabdo em pd
po com dosador

Fonte: Adaptado de INPI (2023, p.13).

5.2.3. Qual o prazo de protegdo das Patentes?

De acordo com o art. 40 da Lei da Propriedade Industrial (Lei n?
9.279/1996), a patente de invengdo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de
modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depdsito.

5.2.4. 0O que ndo é patentedvel?

Principalmente, é importante mencionar que ideias ndo sdo patenteaveis.
Assim como as ideias abstratas, ou seja, aquelas que “ndo sairam do papel” ndo
podem ser patenteadas, o artigo 10 da Lei da Propriedade Industrial (Lei n@
9.279/1996) lista 0 que ndo se considera patente:

o descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

o concepgdes puramente abstratas;

o esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis,
financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizagéo;
as obras literarias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou
qualquer criagdo estética;
programas de computador em si;
apresentacdo de informacoes;
regras de jogo;
técnicas e métodos operatodrios ou cirdrgicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagndstico, para aplicagdo no corpo humano
ou animal; e
o o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos

encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o

e}

O O O O
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genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os
processos bioldgicos naturais.

5.2.5. Qual olocal de protegdo das Patentes?

As patentes possuem protecdo somente no territorio nacional. Para obter
a protecdo em outras localidades, a patente devera ser requerida no pais ou
localidade de interesse, podendo fazer uso de tratados internacionais como a
Convengdo da Unido de Paris, Tratado de Cooperagdo em Matéria de Patentes - PCT
ou depdsito direto no local de interesse. O prazo para a extensdo da protecdo,
geralmente, é de 12 (doze) meses contados da prioridade (primeiro depdsito do
pedido de patente).

Ainda, é importante que se note que cada pais possui sua propria
legislacdo. Sendo assim, muito embora uma patente tenha sido concedida em um
pais, ndo significa que obrigatoriamente serd concedida em outro.

5.2.6. Quais as vantagens de se obter uma Patente?

Como ja mencionado, o titular da patente tem o direito de impedir
terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou
importar produto objeto de sua patente e/ou processo ou produto obtido
diretamente por processo por ele patenteado, garantindo, portanto, uma
gigantesca vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Além disso, é possivel licenciar ou ceder uma patente, gerando receita e/ou
oportunidade de mercado ao seu Titular.

5.3. Propriedade Industrial: Desenho Industrial

5.3.1. 0O que é Desenho Industrial?

No contexto do direito da Propriedade Intelectual, o desenho industrial
abrange exclusivamente os elementos ornamentais ou estéticos aplicaveis a um
produto, focando assim na aparéncia exterior. Embora o desenho industrial de um
produto possa incorporar inovagdes técnicas e funcionais, o registro desse desenho
como categoria do direito da Propriedade Intelectual diz respeito a natureza
estética do produto acabado, desconsiderando os aspectos técnicos ou funcionais
que ele possa apresentar. (INPI, 2013, p.13).
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Assim, na definicdo da Lei da Propriedade Industrial (Lei n2 9.279/1996)*?,
pode ser registrado como desenho industrial a forma pldstica ornamental de um
objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um
produto, proporcionando visual novo e original na sua configuragdo externa e que
possa servir de tipo de fabricagdo industrial.

Ademais, é importante destacar que muito embora o desenho industrial
possa conter cores, ditas cores ndo sdo protegidas, ou seja, a configuracdo ou o
padrdo ornamental serd protegido independente das cores utilizadas e ndo da
exclusividade do uso das cores ou suas combinagBes de cores ao seu titular (INPI,
2023Db).

Os desenhos industriais podem ser bidimensionais (antes denominados
como “padrdo ornamental”) ou tridimensionais (antes denominados como
“configuracdo aplicada”). Vejamos alguns exemplos:

o padrdo ornamental: Trata-se de “um conjunto ornamental de
linhas e cores que possa ser aplicado a superficie de um produto,
seja como estampa, padrdo de superficie, interface grafica do
usuario ou outro tipo de ornamentacdo grafica.”. (2023c, item
2.3)

Exemplo: Desenho Industrial BR 302018055162-1 “PADRAO
ORNAMENTAL APLICADO A/EM TECIDO”. Titular: CHANEL SARL.
Autora: MARIANNA NITSCH.

12 Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma pldstica ornamental de um objeto ou o conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo
e original na sua configuragdo externa e que possa servir de tipo de fabricacdo industrial.
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(11) BR 30 2018 055162-1 Cédigo 39 - Concessio do Registro
v (22) 01/11/2018
(15) 12/02/2019
(30) 03/05/2018 WO DM/101028
(45) 12/02/2019
(52) 32-00
(54) PADRAO ORNAMENTAL APLICADO A/EM TECIDO
(73) CHANEL SARL (CH)
(72) MARIANNA NITSCH

Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 01/11/2018, mediante o
recolhimento da taxa quinquenal de manutencéo (Artigos 119 e 120 da LPl) e
observadas as demais condigdes legais. (co) 20 (vinte) anos contados a partir de
01/11/2018, observadas as condicdes legais

rnanvr

v

o configuragdo aplicada: “O desenho industrial tridimensional é a
forma pldstica ornamental de um objeto que possui trés
dimensdes: altura, largura e profundidade, como, por exemplo:
méveis, calcados, joias, veiculos e embalagens”. (2023c, item 2.3)
Exemplo: Desenho Industrial BR302021001867-5
“CONFIGURACAO APLICADA A/EM AUTOMOVEL”, titular: BYD
COMPANY LIMITED (CN), Autores: YIRONG PAN; JIHAN FAN;
JIANQIONG DAN; WOLFGANG JOSEF
EGGER; JUAN MANUEL LOPEZ ABAD.
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(11) BR 30 2021 001867-5 Cédigo 39 - Concess&o do Registro

(22) 28/04/2021

(15) 13/10/2021

(30) 30/10/2020 CN 202030653770.2

(45) 13/10/2021

(52) 12-08

(54) CONFIGURA(;AO APLICADA AJEM AUTOMOVEL

(73) BYD COMPANY LIMITED (CN)

(72) YIRONG PAN; JIHAN FAN; JIANQIONG DAN; WOLFGANG JOSEF
EGGER; JUAN MANUEL LOPEZ ABAD

Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 28/04/2021, mediante o
recolhimento da taxa quinquenal de manutengao (Artigos 119 e 120 da LPl) e
observadas as demais condigdes legais.

Ainda, é importante destacar que ha produtos tridimensionais
considerados “simples” e “complexos”. E considerado um desenho simples, “aquele
fabricado de maneira que ndo existem partes, pegas ou componentes que permitam
a montagem ou desmontagem do mesmo.” (2023c, item 2.3.1).

J& os desenhos complexos, podem ser qualificados como “aquele que
apresenta partes, pecas ou componentes de maneira que ha possibilidade de
montagem, desmontagem ou composi¢do do produto.” (2023c, item 2.3.1).

Os produtos complexos podem ser constituidos por partes com
interconexdo (ou seja, que possui partes que se conectam entre si) ou por partes
sem interconexdo (que ndo se conectam entre si). Vejamos abaixo os exemplos:

o  Constituido por partes com interconexdo:

Desenho industrial de produto complexo constituido por partes
com interconexdo (BR302016001865)

o Constituido por partes sem interconexdo:
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Desenho industrial de produto complexo constituido por partes
sem interconexao

5.3.2. Quais sdo seus requisitos?

Da leitura do que prevé o art. 95 da Propriedade Industrial (Lei n2
9.279/1996), tem-se que os requisitos para obten¢do de um registro de desenho
industrial sdo os seguintes: ter aspecto ornamental, novidade, originalidade,
configuracdo externa e servir de tipo de fabricagdo industrial.

Assim, de acordo com o Manual de Desenhos Industriais do INPI (INPI,
2023b, item 2.4), os requisitos podem ser resumidos da seguinte forma: o aspecto
ornamental deve ser entendido como o aspecto estético, decorativo, ndo
protegendo, portanto, os aspectos funcionais e técnicos do objeto.

Quanto a novidade, assim como para patentes, dito requisito pressupde
gue o objeto do pedido de registro seja novo em qualquer lugar do mundo.

Para os desenhos industriais o prazo do periodo de graga (portanto a
excecdo do que serd considerado estado da técnica) é de 180 (cento e oitenta)
dias®3, ou seja, casos de divulgacdes anteriores n3o prejudiciais em que a divulgacdo
do objeto do pedido de desenho industrial tenha ocorrido em até 180 (cento e
oitenta) dias antes do depdsito ou prioridade do desenho, caso tenha sido
promovida pelo proprio autor, pelo INPI, por meio de publicacdo do objeto do
desenho sem o consentimento do autor ou por terceiros, com base em informacg&es
obtidas direta ou indiretamente do autor ou em decorréncia de atos por este
realizado.

J4& originalidade é o requisito mais subjetivo. Entende-se por um objeto
original, aquele que “resulte de uma acdo criativa que diferencia o objeto ou o

13 Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo
e original na sua configuragdo externa e que possa servir de tipo de fabricagdo industrial. [...]

§ 32 N3o serad considerado como incluido no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgagdo
tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depdsito ou a da
prioridade reivindicada, se promovida nas situagdes previstas nos incisos | a lll do art. 12.
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padrdo de outros no estado da técnica, oferecendo a este um cardter individual,
distintivo.” (INPI, 2023b, item 2.4).

Quanto a configuracdo externa, significa que o objeto a ser protegido pelo
registro do desenho industrial protege apenas o aspecto externo, ndo protegendo
componentes internos e que nao sado visiveis.

Por fim, quanto ao requisito de servir de tipo de fabricacdo industrial,
entende-se que o objeto do registro do desenho industrial deve ser replicével, ou
seja, deve ser passivel de reproducdo em escala industrial, de forma uniforme.

5.3.3. Qual o prazo de protegdo dos desenhos industriais?

De acordo com o art. 108 da Lei da Propriedade Industrial (Lei n2 9.279/96)
14, o registro do desenho industrial vigorara pelo prazo de até 25 (vinte e cinco)
contados da data de depdsito.

5.3.4. 0O que ndo pode ser registrado como Desenho Industrial?
N&o pode ser passivel de protecdo os desenhos industriais, de acordo com
a Lei da Propriedade Industrial (Lei n2 9.279/96) *°, os desenhos que forem:

o contrdrios a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem
de pessoas ou atente contra a liberdade de consciéncia, crenga, culto
religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneracao;

o a forma necessdria comum ou vulgar de um objeto, ou ainda, aquela
determinada essencialmente por considera¢des técnicas ou funcionais
também ndo sdo registraveis; e

o objetos ou padrdes puramente artisticos.

5.3.5. Qual o local de proteg¢do

Os desenhos industriais possuem protecdo somente no territério nacional.
Para obter a protegdo em outras localidades, o desenho industrial deverd ser
requerido no pais ou localidade de interesse, podendo fazer uso de tratados

14 Art. 108. O registro vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depdsito, prorrogével
por 3 (trés) periodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

15 Art. 98. N3o se considera desenho industrial qualquer obra de cardter puramente artistico.

Art. 100. Ndo é registravel como desenho industrial:

| - 0 que for contrédrio a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou
atente contra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito
e veneragao;

II - a forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por
consideracgdes técnicas ou funcionais.
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internacionais como a Convencdo da Unido de Paris, Acordo de Haia e tratados
regionais como, por exemplo, junto a Administracdo de Desenhos do Benelux - ADB,
para a protecdo na Bélgica, Luxemburgo e Holanda. O prazo para a extensdo da
protecdo é geralmente de 6 (seis) meses contados da prioridade (primeiro depdsito
do pedido de registro).

Ainda, é importante que se note que cada pais possui sua propria
legislacdo. Sendo assim, muito embora um desenho industrial tenha sido registrado
em um pais ou localidade, ndo significa que obrigatoriamente sera registrado em
outro.

5.3.6. Quais as vantagens de se obter um registro de Desenho Industrial?

O titular do registro tem o direito de impedir terceiros, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto
objeto de seu registro de desenho industrial, garantindo, portanto, uma gigantesca
vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Além disso, é possivel licenciar ou ceder um registro de desenho industrial,
gerando receita ao seu autor e/ou ao seu titular.

5.4. Propriedade Industrial: IndicagGes Geograficas

5.4.1. 0O que sdo IndicacBes Geogréficas?

Como se sabe, com o passar dos anos, algumas localidades ficam famosas
por conta de seus produtos ou servicos, atraindo diversos consumidores e curiosos.
Assim, nada mais justo que obterem a devida protecdo, inclusive contra fraudes
contra o consumidor.

Sendo assim, conforme prevé o Manual de Indicagdes Geogréficas (INPI,
2023d) e a Lei da Propriedade Industrial (Lei n? 9.279/1996)%, a indicacdo
geografica, como o préprio nome indica, visa distinguir a origem geografica de
determinado produto ou servigo.

16 Art. 177. Considera-se indicagdo de procedéncia o nome geografico de pais, cidade, regido ou
localidade de seu territdrio, que se tenha tornado conhecido como centro de extragdo, produgdo ou
fabricagdo de determinado produto ou de prestagdo de determinado servico.
Art. 178. Considera-se denominagdo de origem o nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade
de seu territdrio, que designe produto ou servigo cujas qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva
ou essencialmente ao meio geogréfico, incluidos fatores naturais e humanos.
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Ademais, a indicagdo geografica possui duas espécies: a indicacdo de
procedéncia e a denominagdo de origem e ditos registros sdo realizados junto ao
INPI. Vejamos suas diferencas:

o Indicacdo de procedéncia: “protege o nome geografico que se

tornou conhecido por conta de um produto ou servico” (INPI,

2023d)
Exemplo:

Namero BR402019000009-7

:.cgua'ienm Associagdo dos Produtores de Bala de Banana de Anfonina e Morretes
e fls.

Nome geografico/Gentilico | Antonina

Pais/UF BRPR

ProdutoiServico Bala de banana

Espécie Indicagdo de Procedéncia

Data do registro 26/12/2020

Delimitagao A drea geografica delimitada para a Indicagdo de Procedéncia Antonina é composta pelo municipio de Antonina na integra.

Namero BR402015000008-8

Requerente iagéo dos Oleri e de Cariépolis -APC

N°de 278 1ls.

Nome geografico/Gentilico | Carfépolis

Pais/UF BR/PR

Produto/Servigo Goiaba

Espécie Indicagéo de Procedéncia

Data do registro 17/05/2016

ios de Carldpolis e Ribeiréo Claro, no Estado do Parané

. ~ . “ ~ .

o Denominagdo de origem: “pressuple que as qualidades ou
caracteristicas de uma determinada area geogréfica, incluidos os
fatores naturais e humanos, influenciam exclusiva ou

. . . ”
essencialmente um produto ou servigo, tipificando-o” (INPI,
Exemplo:
Nimero 16201102
Requerente Comté Du Vin de Cl
N de fis. 231fls.
Nome geografico/Gentilico | Champagne
Pais/UF FR
Produto/Servico Vinhos espumantes
Espécie Denominag&o de Origem
Data do registro 11/12/2012
Delimitagdo A zona de produgdo de uvas que entram na composicdo do “CHAMPAGNE" , bem como na sua elaboragdo, estd Champagne
limitada aqueila regido denominada “CHAMPAGNE". a produgéo da uva e a fabricagéio dos vinhos devem ser efetuadas
na drea geogréfica que reagrupa propriedades delimitadas de 319 comunas dos departamentos de Marne, de Aisne, de
Aube, de Haute-Mame e de Seine-et-Marne. a superficie total da 4rea de produgso & de 34.200 hectares. & area da
denominagéo de origem CHAMPAGNE inclui as cormunas supra mencionadas, bent como as comunas vizinhas quelas
em que os vinfios de CHAMPAGNE possam ser elaborados. Ela se estende sobre aproximadamente 150 quildmetros do
norte ao sul, a 100 quildmetros ao nordeste de Parls.
Numero BR412019000017-4
Requerente Associagéo de Produtores de Cafés Especiais das Montanhas do Espirito Santo
N° de fis. 1.715 fls. &
Nome geogréfico/Gentilico | Montanhas do Espirito Santo
Pais/UF BR/ES
Produto/Servigo Café
Espécie Denominagéo de Origem
Data do registro 04/05/2021 Cafe
Delimitagdo Limite geopolitico dos municipios de Afonso Claudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Castelo, Conceigo do Castelo, MONTANHAS DO

Domingos Martins, Iconha, ltaguagu, ltarana, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetiba, Santa Teresa,
Santa Leopoldina, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

ESPIiRITO SANTO

Denominasao de Origem

Veja-se abaixo, o mapa das indicacGes geograficas brasileiras:
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Figura 8 -Mapa das Indicagbes Geograficas
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Fonte: Disponivel em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/mapa-de-
indicacoes-geograficas, acesso em 03/08/2023.

Ainda, no seguinte link, é possivel localizar todos os pedidos de indica¢des

geograficas submetidos ao INPI: https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/indicacoes-geograficas/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil.
Adicionalmente, no link https://www.gov.br/agricultura/pt-

br/assuntos/sustentabilidade/indicacao-geografica/dados-sobre-igs-registradas-e-
produtos-tipicos-potenciais/mapa-interativo-1 € possivel encontrar um mapa
interativo das indicagBes geograficas brasileiras.

5.4.2. Quais sao os requisitos?
Conforme prevé o art. 82 da Portaria INPI n2 4/22Y o registro da indicac3o
geografica possui natureza declaratdria. Significa dizer, portanto, que ha, com a

17 Art. 82 O registro das Indicagdes Geograficas € de natureza declaratdria e implica o reconhecimento
destas.
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concessdo de uma indicagdo geografica, o reconhecimento de uma situagdo
preexistente.

Dessa forma, para a indica¢do de procedéncia, faz-se necessario que “uma
determinada drea geografica tenha se tornado comprovadamente conhecida como
centro de extragdo, producdo ou fabricagdo de determinado produto ou de
prestacdo de determinado servico.” (INPI, 2023d, item 2.2).

Assim, de acordo com o estabelecido no §42 do art. 92 da Portaria INPI n2
4/22%8 0 nome geogréfico deve ser conhecido, ou seja, quando for expressamente
mencionado, por diferentes fontes, como centro de extracdo!® producdo ou
fabricacdo do produto?® ou do servico em quest3o?!.

J& para o registro de uma denominacdo de origem, de acordo com o §52
do art. 92 da Portaria INPI n2 4/222%, “é necessario que as qualidades?® ou

8 Art. 92 Para os fins desta Portaria, constitui Indicacdo Geogréfica a Indicacdo de Procedéncia ou a
Denominagdo de Origem. §42 Para fins de Indicagdo de Procedéncia, considera-se que o nome geografico
tornou-se conhecido quando expressamente mencionado, por diferentes fontes, como centro de
extragdo, produgdo ou fabricagdo do produto ou de prestagdo do servigo assinalado.

19 Centro de extracdo — a drea geografica de onde se extrai ou se retira um determinado produto em sua
forma original. Sdo atividades de extracdo aquelas relacionadas a coleta de produtos naturais de origem
animal, vegetal ou mineral. Processos mecanizados ou industriais de extragdo também se enquadram
nesse tipo de atividade. Exemplos: extragdo de latex de seringueira, pesca extrativista de crustaceos e
extracdo de ouro. (INPI, 2023d, item 2.2)

20 Centro de producdo ou fabricagdo — a drea geografica onde se produz ou fabrica um determinado
produto. Refere-se a qualquer tipo de atividade destinada a producdo, fabricagdo, transformacgdo e
beneficiamento de produtos, incluindo processos manufatureiros e artesanais. Também pode estar
relacionada a criagdo de animais e ao cultivo de plantas. Exemplos: produgdo de mamao, fabricagdo de
bolsas de couro e criagdo de suinos. (INPI, 2023d, item 2.2)

21 Centro de prestacgdo de servico — a drea geografica onde se presta um determinado servico. Nesse
caso, o local se tornou conhecido pelo servigo prestado, e ndo pelo produto eventualmente relacionado
a esse servigo. Exemplo: servigos de ecoturismo. (INPI, 2023d, item 2.2)

22 Art. 92 Para os fins desta Portaria, constitui Indicacdo Geogréfica a Indicacdo de Procedéncia ou a
Denominagdo de Origem. §52 Consideram-se as seguintes defini¢cdes para fins de Denominagdo de
Origem:

| - fatores naturais sdo os elementos do meio geogréfico relacionados ao meio ambiente, como solo,
relevo, clima, flora, fauna, entre outros, e que influenciam as qualidades ou caracteristicas do produto
ou servigo;

Il - fatores humanos sdo os elementos caracteristicos da comunidade produtora ou prestadora do
servigo, como o saber-fazer local, incluindo o desenvolvimento, adaptagdo ou aperfeicoamento de
técnicas proprias; Ill - qualidades sdo os atributos tecnicamente comprovaveis e mensurdveis do produto
ou servigo, ou de sua cadeia de producdo ou de prestagdo de servigos; e IV - caracteristicas sdo tragos ou
propriedades inerentes ao produto ou servico, ou de sua cadeia de produgdo ou de prestacdo de servigos.
23 Qualidades — atributos tecnicamente comprovéveis e mensuraveis do produto ou servigo, ou de sua
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caracteristicas?* do produto ou servico designado pela IG se devam exclusiva ou
essencialmente as peculiaridades do meio geografico, incluidos os fatores naturais?®
e humanos?®.” (INPI, 2023d, item 2.3).

Assim, em se tratando de indicacdo de procedéncia, é necessario que o
requerente comprove que a area geografica se tornou conhecida pelo servigo ou
produtos declarados. J& para a denominacdo de origem, o requerente devera
comprovar que o meio geografico, incluindo fatores humanos e naturais, influencia
de forma determinante no servigo prestado ou na qualidade do produto, tornando-
os conhecidos. (INPI, 2023d, item 2.5 e 2.6).

5.4.3. Qual olocal e prazo de protegdo da indicagdo geografica?

A protecdo da indicagdo geografica é territorial e, uma vez declarada, ndo
possui prazo de validade, contudo, a condi¢do deve permanecer. Por exemplo, caso
a matéria prima utilizada numa determinada indicagdo geografica, por alguma razdo
deixe de existir, a protecao, por dbvio, também inexistira.

Para obter a protecdo em outras localidades, a indicagdo geografica deverd
ser requerida no pais ou localidade de interesse, porém, no Brasil e outros paises, o
art. 124 da Lei da Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/1996)27 faz mencdo a
irregistrabilidade de indicacdo geografica ou de sua imitacdo, que possa causar
confusao.

cadeia de producdo ou de prestagdo de servigos. (INPI, 2023d, item 2.3)

24 Caracteristicas — atributos fisicos, particulares e tipicos, vinculados aos tragos ou propriedades
inerentes do produto ou servigo, podendo ainda ser advindos do modo como o produto é extraido,
produzido ou fabricado, ou do modo como o servico é prestado. (INPI, 2023d, item 2.3)

%5 Fatores naturais: elementos do meio geografico relacionados ao meio ambiente, como solo, relevo,
clima, flora, fauna, entre outros, que influenciam as qualidades ou caracteristicas de produtos ou servigos
de uma determinada area geogréfica, diferenciando-os de outros oriundos de area geografica distinta.
(INPI, 2023d, item 2.3)

26 Fatores humanos: elementos caracteristicos da comunidade produtora ou prestadora do servico, como
o saber-fazer local, incluindo o desenvolvimento, a adaptagdo ou o aperfeicoamento de técnicas préprias
atreladas a cultura e & tradig3o da localidade. E o modo de fazer tnico dos produtores e prestadores de
servigo que se encontram no territoério, isto €, o conhecimento acumulado pela populagdo local, passado
de geragdo em geragdo. (INPI, 2023d, item 2.3)

27 Art. 124 N3o sdo registraveis como marca:

IX - indicagdo geografica, sua imitagdo suscetivel de causar confusdo ou sinal que possa falsamente
induzir indicagdo geografica;
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5.4.4. Quais as vantagens de se obter a declaracdo de indicagdo geografica?

Somente os produtos e prestadores de servigo que estdo inseridos na drea
delimitada (desde que sigam o estipulado no caderno de especifica¢des técnicas e
se submetam ao controle definido para o uso da indicacdo geografica) poderdo
utiliza-la. Como ja mencionado, essa exclusividade garantida pela fama obtida ao
longo dos anos, garante as indicagdes geograficas grande vantagem competitiva
frente aos outros territérios.

Por fim, importante destacar que é considerado crime quem fabrica,
importa, exporta, vende, expde ou oferece a venda ou tem em estoque produto que
apresente falsa indicacdo geografica.

5.5. Propriedade Industrial: Segredo industrial e Repressdo a Concorréncia
desleal

Diferentemente de outros ativos da propriedade industrial que sdo
registraveis, como, por exemplo, as marcas e os desenhos industriais, o chamado
“segredo industrial”, “segredo empresarial”, “segredo de negdcio”, dentre tantas
outras defini¢des, e aqui entendidos como género “segredo de negdcio” e suas
espécies “segredo industrial” e “segredo comercial” (FEKETE, 2003, p.17), ndo
possuem um registro e decorrem de uma situacédo fatica de mercado.

Assim, muito embora ndo haja um direito de exclusiva daquele método de
negdcio, por exemplo, hd uma repressao a deslealdade da concorréncia, caso dito
segredo tenha sido obtido de forma indevida.

Nesse ponto, bem explicam Moreti e Caetano (2023, p.292):

Seguindo a linha de raciocinio e a titulo
exemplificativo, o desenvolvimento de um
modelo de negécio inovador e sua inser¢do no
mercado ndo garante exclusividade sobre ele.
Isso porque, ndo ha protecdo do modelo de
negécio pelas ferramentas tradicionais de
Propriedade Intelectual. Basta observar o
exemplo da Uber, uma plataforma de
mobilidade urbana que revolucionou o mercado
de transporte com seu modelo de negdcio. Na
sequéncia, outras empresas surgiram
oferecendo o mesmo modelo de negdcio aos
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consumidores (como a 99, Cabify, Lift), sem que
isso ofendesse propriedade da pioneira Uber.
Por outro lado, caso um colaborador da Uber
quebrasse o sigilo de melhorias sendo
desenvolvidas no aplicativo e repassasse tais
informacBes aos concorrentes, estariamos
diante de um comportamento desleal que
retirou a vantagem que a Uber detinha perante
os demais. Portanto, ndo ha um direito de
exclusiva, mas uma situacdo em que
determinada posicdo, que gera vantagem
competitiva, é deslealmente prejudicada por
seus concorrentes.

Assim, o meio de prote¢do do segredo contra a deslealdade da
concorréncia se da ndo pela exclusividade, mas pela acdo e proatividade do
empresario em proteger as informagdes que sdo confidenciais por meio de acordos
de confidencialidade e demais contratos tipicos, além de outras técnicas de
tecnologia da informacdo, protecdo de dados e arquivos confidenciais tudo na
tentativa de manter dita informacéo restrita.

Outro ponto relevante que deve ser lembrado € que ndo é toda e qualquer
informacgdo que podera ser considerada um segredo. Informagdes que sdo dbvias,
de facil acesso e de conhecimento geral, ndo poderdo ser consideradas secretas.

Nesse sentido, na definigdo do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio — TRIPS (promulgado por meio
do Decreto n.2 1.355 de 30/12/1994), alguns elementos sdo necessarios para que
uma informacdo seja considerada confidencial, ou seja, a informagdo deve ser
secreta (sigilosa e ndo obvia), deve ter valor comercial, deve ser objeto de
precaugbes para manté-la secreta e deve ter sido legitimamente obtida:

ARTIGO 39

2. Pessoas fisicas e juridicas terdo a
possibilidade de evitar que informacdes
legalmente sob seu controle seja divulgada,
adquirida ou usada por terceiros, sem seu
consentimento, de maneira contraria a praticas
comerciais honestas, desde que tal informacdo:
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(a) seja secreta, no sentido de que ndo seja
conhecida em geral nem facilmente acessivel a
pessoas de circulos que normalmente lidam
com o tipo de informacdo em questdo, seja
como um todo, seja na configuragdo e
montagem especificas de seus componentes;
(b) tenha valor comercial por ser secreta; e

(c) tenha sido objeto de precaugdes razoaveis,
nas circunstancias, pela pessoa legalmente em
controle da informacdo, para manté-la secreta.

Assim, ha diversas empresas que optam pelo segredo industrial, mantendo
a vantagem competitiva restrita, em detrimento de um pedido de patente ou, ainda,
ha casos em que a inovagdo ndo preenche os requisitos de patenteabilidade, mas é
possivel torna-la secreta e escassa. Ademais, uma das vantagens do segredo se da
pelo fato de ndo possuir fronteiras, ou seja, diferentemente de uma patente, por
exemplo, cuja protecdo é territorial.

Dessa forma, a repressdo a concorréncia desleal e o segredo podem ser
opcdes viaveis para protecdo do conhecimento do empresario.

A protecdo do segredo empresarial se da pela Lei da Propriedade Industrial
(Lein©9.279/1996), em seu art. 195 que prevé a repressdo dos atos de concorréncia
desleal em suas diversas formas:

Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal
quem:

| - publica, por qualquer meio, falsa afirmacéo,
em detrimento de concorrente, com o fim de
obter vantagem;

Il - presta ou divulga, acerca de concorrente,
falsa informacdo, com o fim de obter vantagem;
IIl - emprega meio fraudulento, para desviar, em
proveito proprio ou alheio, clientela de outrem;
IV - usa expressdao ou sinal de propaganda
alheios, ou os imita, de modo a criar confusdo
entre os produtos ou estabelecimentos;
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V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo
de estabelecimento ou insignia alheios ou
vende, expde ou oferece a venda ou tem em
estoque produto com essas referéncias;

VI - substitui, pelo seu proprio nome ou razdo
social, em produto de outrem, o nome ou razdo
social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda,
recompensa ou distincdo que ndo obteve;

VIIl - vende ou expde ou oferece a venda, em
recipiente ou invélucro de outrem, produto
adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para
negociar com produto da mesma espécie,
embora ndo adulterado ou falsificado, se o fato
ndo constitui crime mais grave;

IX - dd ou promete dinheiro ou outra utilidade a
empregado de concorrente, para que o
empregado, faltando ao dever do emprego, lhe
proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita
promessa de paga oOu recompensa, para,
faltando ao dever de empregado, proporcionar
vantagem a concorrente do empregador;

Xl - divulga, explora ou utiliza-se, sem
autorizacgdo, de conhecimentos, informacdes ou
dados confidenciais, utilizdveis na industria,
comércio ou prestacdo de servigos, excluidos
aqueles que sejam de conhecimento publico ou
que sejam evidentes para um técnico no
assunto, a que teve acesso mediante relagdo
contratual ou empregaticia, mesmo apods o
término do contrato;

Xll - divulga, explora ou utiliza-se, sem
autorizacgdo, de conhecimentos ou informacGes
a que se refere o inciso anterior, obtidos por
meios ilicitos ou a que teve acesso mediante
fraude; ou
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XIIl - vende, expde ou oferece a venda produto,
declarando ser objeto de patente depositada,
ou concedida, ou de desenho industrial
registrado, que ndo o seja, ou menciona-o, em
anuncio ou papel comercial, como depositado
ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem
autorizacdo, de resultados de testes ou outros
dados nado divulgados, cuja elaboragdo envolva
esforco considerdvel e que tenham sido
apresentados a entidades governamentais
como condigdo para aprovar a comercializagcdo
de produtos.

Pena - detengdo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano,
ou multa.

§ 12 Inclui-se nas hipdteses a que se referem os
incisos XI e Xl o empregador, sécio ou
administrador da empresa, que incorrer nas
tipificacdes estabelecidas nos mencionados
dispositivos.

§ 22 O disposto no inciso XIV ndo se aplica
quanto a divulgagdo por 6rgdo governamental
competente para autorizar a comercializagdo de
produto, quando necessdrio para proteger o
publico.

No intuito de melhor exemplificar os requisitos para protecdo do segredo,
Moreti e Caetano (2023, p.304-305) elaboraram o seguinte quadro:

Figura 9 — Definicdo de segredo empresarial aplicavel
SEGREDO EMPRESARIAL

(informagdo, conhecimento, dados; em conjunto apenas “informagao”)

REQUISITOS DE PROTECAQO NAO PROTEGIDO
Ser confidencial Conhecimento geral (dominio publico)
Concedam vantagem competitiva Seja evidente - facilmente

determinavel
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Sejam eivados esforgos para manter a | Acessado por meios adequados —
informacgdo, conhecimento e/ou dados | licitos (ex: relagdo de trabalho,
em segredo engenharia reversa, observacdo de

uso, obtido por meio da literatura etc.)
Fonte: MORETI e CAETANO (2023, p.304-305)

Assim, além da protecdo ao segredo, como visto no art. 195 da Lei da
Propriedade Industrial (Lei n2 9.279/1996), hd previsdo de outros atos de
concorréncia desleal, como, por exemplo, o ato de empregar “meio fraudulento,
para desviar, em proveito proprio ou alheio, clientela de outrem”.

Assim, ndo ha na legislacdo uma definicdo exata do que é a concorréncia
desleal, contudo, a Convencdo da Unido de Paris, em seu art. 10 Bis (2), indica que
“constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia contrario aos
usos honestos em matéria industrial ou comercial.”.

Sendo assim, caso o concorrente esteja praticando uma conduta desleal,
podera ser punido tanto na esfera civel quando na criminal.

6. Protegdo Sui Generis

O termo “sui generis” indica que a protecdo é intermediaria entre a
propriedade industrial e o direito de autor. Assim, a protecdo sui generis da
Propriedade Intelectual, possui legislacdo e conceitos proprios.

Figura 10 - Subespécies abrangidas pelo termo “Sui Generis”

Topografia de Circuito
Integrado
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K%)
e
(]
c
(]

(L)
3

(%]
o

0]
On
[
+—
o
o

a

Assim, passamos aos breves comentarios sobre cada tipo da protegdo, nos
itens abaixo.
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6.1. Propriedade Sui Generis: Topografia de Circuito Integrado

6.1.1. O que sdo Topografias de Circuito Integrado?

De acordo com o art. 26, Il, da Lei n® 11.484/200728, que dispGe sobre
protecdo a Propriedade Intelectual das topografias de circuitos integrados e outros
assuntos, topografia de circuito integrado, em suma, é uma série de imagens
relacionadas que representem a configuragdo tridimensional das camadas que
compdem um circuito.

6.1.2. Qual o local de protegdo?

A protecdo da topografia depende do registro, que sera efetuado pelo
Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPl e a Instru¢cdo Normativa INPI n2
109/2019, que regulamentard os procedimentos relativos ao seu depdsito e
processamento.

Além disso, a protecado é territorial.

6.1.3. Quais sdo os requisitos?

A protecdo dada pela legislacdo so6 se aplica a topografia original, conforme
prevé o art.29 da Lei n? 11.484/0729. Assim, entende-se por original, aquela
topografia que resulte de um esforco intelectual, ou seja, ndo deve ser comum para
uma pessoa versada no assunto.

28 Art. 26. Para os fins deste Capitulo, adotam-se as seguintes defini¢bes:

| — circuito integrado significa um produto, em forma final ou intermedidria, com elementos dos quais
pelo menos um seja ativo e com algumas ou todas as interconexdes integralmente formadas sobre uma
peca de material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma fungdo eletronica;

Il — topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens relacionadas, construidas ou
codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuragdo tridimensional das camadas que
compdem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposi¢do
geométrica ou arranjos da superficie do circuito integrado em qualquer estagio de sua concepg¢do ou
manufatura.

29 Art. 29. A protecdo prevista neste Capitulo so se aplica a topografia que seja original, no sentido de
que resulte do esforgo intelectual do seu criador ou criadores e que ndo seja comum ou vulgar para
técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criagdo. § 12 Uma
topografia que resulte de uma combinacdo de elementos e interconexdes comuns ou que incorpore,
com a devida autorizagdo, topografias protegidas de terceiros somente sera protegida se a combinagéo,
considerada como um todo, atender ao disposto no caput deste artigo.
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6.1.4. O que ndo é registravel?

Pela legislacdo®, além de ndo serem registrdveis as topografias sem
originalidade, também ndo sdo registraveis os conceitos, processos, sistemas ou
técnicas nas quais a topografia se baseia ou qualquer informacdo armazenada pelo
emprego da referida protecao.

6.1.5. Qual o prazo de protecdo?
A protecdo da topografia serd concedida por 10 (dez) anos contados da
data do depdsito ou da 1a (primeira) exploragdo, o que tiver ocorrido primeiro.

6.1.6. Quais as vantagens de se obter o registro da topografia?
Conforme disposto na Lei n2 11.484/0731, o registro da topografia confere
ao seu titular o direito exclusivo de explora-la, sendo vedada a sua reproducdo, sem

30 Art. 29. §22 A protecdo ndo sera conferida aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a
topografia se baseie ou a qualquer informacgdo armazenada pelo emprego da referida protecdo. § 32 A
protecdo conferida neste Capitulo independe da fixacdo da topografia.

31 Art. 36. O registro de topografia de circuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo de
explora-la, sendo vedado a terceiros sem o consentimento do titular:

| — reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incorpora-la a um circuito
integrado;

Il —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

IIl —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 reproducdo ilicita de uma topografia.

Pardgrafo Unico. A realizagdo de qualquer dos atos previstos neste artigo por terceiro ndo autorizado,
entre a data do inicio da exploragdo ou do depdsito do pedido de registro e a data de concessdo do
registro, autorizard o titular a obter, apds a dita concessdo, a indenizagdo que vier a ser fixada
judicialmente.

Art. 37. Os efeitos da prote¢do prevista no art. 36 desta Lei ndo se aplicam:

| — aos atos praticados por terceiros ndo autorizados com finalidade de andlise, avaliacdo, ensino e
pesquisa;

Il —aos atos que consistam na criagdo ou exploracdo de uma topografia que resulte da andlise, avaliacdo
e pesquisa de topografia protegida, desde que a topografia resultante ndo seja substancialmente idéntica
a protegida;

IIl —aos atos que consistam na importagdo, venda ou distribui¢cdo por outros meios, para fins comerciais
ou privados, de circuitos integrados ou de produtos que os incorporem, colocados em circulagdo pelo
titular do registro de topografia de circuito integrado respectivo ou com seu consentimento; e

IV —aos atos descritos nos incisos Il e Ill do caput do art. 36 desta Lei, praticados ou determinados por
guem nao sabia, por ocasido da obten¢do do circuito integrado ou do produto, ou ndo tinha base razoavel
para saber que o produto ou o circuito integrado incorpora uma topografia protegida, reproduzida
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consentimento, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incorpora-la a
um circuito integrado.

Além disso, o titular poderad impedir terceiros de 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 reprodugao
ilicita de uma topografia.

Ademais, é possivel licenciar ou ceder um registro de topografia de circuito
integrado, gerando receita ao seu autor e/ou ao seu titular.

6.2. Propriedade Sui Generis: Conhecimento Tradicional / Patriménio Genético

De acordo com a OMPI (2017, p.9), o “conhecimento tradicional” é
geralmente entendido como know-how, habilidades, inova¢des e praticas
desenvolvidas pelos povos indigenas e comunidades locais, enquanto as
“expressdes culturais” sdo compreendidas como as formas tangiveis e intangiveis
em que os conhecimentos e culturas tradicionais sdo expressos.

Como exemplo temos o conhecimento tradicional que os povos indigenas
e comunidades locais desenvolveram sobre o uso de plantas para fins medicinais,
enquanto as dancas, cantos e desenhos tradicionais sdo expressdes culturais. Ainda,
o artesanato tradicional pode incorporar tanto o conhecimento tradicional (o know-
how) quanto express&es culturais (sua aparéncia externa). (OMPI, 2017, p.9)

Do mesmo modo, o patriménio genético de um pais deve ter protegao,
principalmente quando se considera que mais de 90% de materiais sujeitos a
tratamento pelos métodos biotecnoldgicos tenham sido levados de graca do
terceiro mundo ao primeiro mundo. Nos paises desenvolvidos, modificam e alteram
sementes, tubérculos e outros recursos genéticos obtendo patentes protegidas em
todo o mundo, gerando uma grandiosa receita (BARBOSA, 2003, p.182)

ilicitamente.

§ 1o No caso do inciso IV do caput deste artigo, apds devidamente notificado, o responsavel pelos atos
ou por sua determinagdo podera efetuar tais atos com relagdo aos produtos ou circuitos integrados em
estoque ou previamente encomendados, desde que, com relagdo a esses produtos ou circuitos, pague
ao titular do direito a remuneracgdo equivalente a que seria paga no caso de uma licenga voluntéria.

§ 20 O titular do registro de topografia de circuito integrado ndo poderd exercer os seus direitos em
relacdo a uma topografia original idéntica que tiver sido criada de forma independente por um terceiro.
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Assim, a Convencao sobre Diversidade Biolégica - CDB3? trouxe uma nova
visdo sobre o tema, no sentido de preservar os conhecimentos tradicionais e o
patrimonio genético de um pais.

A CDB é um tratado da Organizacdo das Nagdes Unidas — ONU,
estabelecido durante a Conferéncia das NagBes Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento - CNUMAD, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, e foi
considerada um importante marco regulatério (a Convengdo entrou em vigor em
dezembro de 1993 e o Brasil aprovou o texto por meio do Decreto Legislativo n? 2,
de 1994, e a ratificou por meio do Decreto Federal n? 2.519 de 16 de margo de
1998).

A CBD busca trés objetivos: (i) reparticdo justa e equitativa dos beneficios
derivados os recursos genéticos (ii) a preservacdo da diversidade bioldgica e (iii) o
uso sustentavel da biodiversidade.

Em 1994 o governo brasileiro criou o Programa Nacional da Diversidade
Bioldgica - Pronabio, instituido pelo Decreto n? 1.354/ 1994, para coordenar a
implementagdo dos compromissos da CDB. Foi também estabelecida uma comissdo
coordenadora do Programa, com a finalidade de coordenar, acompanhar e avaliar
suas agdes.

O Decreto n® 4.339/2002 determina que o Ministério do Meio Ambiente,
por intermédio do Pronabio, deve coordenar a implementacdo dos principios e
diretrizes da Politica Nacional da Biodiversidade, mediante promog¢do da parceria
entre o Poder Publico e a sociedade civil. Assim, o Decreto n2 4.703/2003, alterou o
Pronabio, adequando-o aos principios e diretrizes para implementacdo da Politica
Nacional da Biodiversidade. Além disso, revogou o Decreto n2 1.354/1994 e
estabeleceu a Comissdo Nacional da Biodiversidade - Conabio.

A Conabio é composta por representantes de 6rgdos governamentais e
organizacBes da sociedade civil e tem um relevante papel na discussdo e
implementacao das politicas sobre a biodiversidade. Compete a comissdo promover
a implementac¢do dos compromissos assumidos pelo Brasil junto a CDB, bem como
identificar e propor areas e ac¢Bes prioritdrias para pesquisa, conservagao e uso
sustentavel dos componentes da biodiversidade.

Importante destacar, contudo, que a CDB adverte explicitamente que o
direito de Propriedade Intelectual pode interferir na sua implementacdo e,
portanto, seria necessaria a cooperacdo de acordos com a legislacdo nacional e
internacional para que a Propriedade Intelectual ndo se oponha aos objetivos da

32 Texto integral disponivel em https://www.gov.br/mma/pt-br/textoconvenoportugus.pdf
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Convencdo. Além disso, a CDB apresenta contradigdes com o Tratado de Aspectos
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - o Acordo TRIPS,
principalmente no que tange a transferéncia de biotecnologias aos paises, bem
como a divisdo dos beneficios e lucros (COELHO, 2017 p. 84).

Ainda, a propria Constituicdo Federal®® previu a protecdo desses bens
juridicos, notadamente a preservacdo da Floresta Amazbnica como patrimonio
nacional, além da prote¢do aos conhecimentos tradicionais®*. Nesse mesmo sentido
a Medida Provisoria 2.186/2001 veio para regulamentar o Art. 225 da Constituicdo
Federal, criando o Conselho de Gestdo do Patriménio Genético — CGEN, que
posteriormente foi convertida na Lei n® 13.123/2015. Apds referida data, diversos
decretos foram publicados no sentido de regular a pesquisa cientifica e ao acesso
ao conhecimento tradicional, tudo no intuito de se catalogar e identificar o uso
indevido de um patriménio coletivo.

6.3. Propriedade Sui Generis: Cultivar
6.3.1. O que sdo cultivares?

A Lei n? 9.456/1997 prevé a protecdo de cultivares, entendidos como
variedade de qualquer género ou espécie vegetal superior® e seu registro é

33 Art. 225. Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de
defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragdes. § 12 Para assegurar a efetividade desse
direito, incumbe ao Poder Publico: [...] Il - preservar a diversidade e a integridade do patriménio genético
do Pais e fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisa e manipulacdo de material genético; § 42 A Floresta
Amazonica brasileira, a Mata Atlantica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira sdo
patrimonio nacional, e sua utilizagdo far-se-a, na forma da lei, dentro de condigdes que assegurem a
preservagdo do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

34 Art. 215. O Estado garantird a todos o pleno exercicio dos direitos culturais e acesso as fontes da cultura
nacional, e apoiara e incentivara a valorizagdo e a difusdo das manifestacdes culturais. § 12 O Estado
protegera as manifesta¢Bes das culturas populares, indigenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos
participantes do processo civilizatério nacional. Art. 216. Constituem patrimdnio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referéncia a identidade, a acdo, a memoria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,

nos quais se incluem: | - as formas de expressdo; Il - os modos de criar, fazer e viver; Ill - as criagdes
cientificas, artisticas e tecnoldgicas [...]
35 Art. 32 Considera-se, para os efeitos desta Lei: [...] IV - cultivar: a variedade de qualquer género ou

espécie vegetal superior que seja claramente distinguivel de outras cultivares conhecidas por margem
minima de descritores, por sua denominagdo prépria, que seja homogénea e estdvel quanto aos
descritores através de geragGes sucessivas e seja de espécie passivel de uso pelo complexo agroflorestal,
descrita em publicacdo especializada disponivel e acessivel ao publico, bem como a linhagem
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realizado junto ao Servigo Nacional de Protegdo de Cultivares — SNPC, vinculado ao
Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento — MAPA.

Importante destacar que o direito de exclusividade ao cultivar, difere do
mero registro sanitdrio dos cultivares, também realizado pelo MAPA, contudo, este
Ultimo tem o objetivo de garantir a seguranca agricola.

Ainda, de acordo com as informacdes3® do MAPA, o Brasil figura entre os
paises com mais pedidos de protegdo de cultivares na Unido Internacional para
Protegdo das Obtencdes Vegetais - UPOV.

Figura 11 — NUmero de pedidos de protegdo entre 1997 e 2021
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Fonte: MAPA. Disponivel em https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/servico-nacional-
de-protecao-de-cultivares-completa-25-anos, acesso em 07/08/2023.

Também de acordo com as informagdes do MAPA37, 250 novas variedades
sdo introduzidas na agricultura brasileira anualmente, estimulando a producdo
agricola e promovendo a seguranca alimentar:

componente de hibridos;

3¢ Informacdes disponiveis em https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/servico-nacional-
de-protecao-de-cultivares-completa-25-anos, acesso em 07/08/2023.

37 Informacdes disponiveis em https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/servico-nacional-
de-protecao-de-cultivares-completa-25-anos, acesso em 07/08/2023.
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Figura 12 — Titulos concedidos entre 1997 e 2021
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Fonte: MAPA. Disponivel em https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/servico-nacional-
de-protecao-de-cultivares-completa-25-anos, acesso em 07/08/2023.

6.3.2.  Quais sao os requisitos para sua protegao?

Para que uma cultivar seja protegida deve possuir novidade, distintividade,
homogeneidade, estabilidade e utilidade.

Quanto a novidade3®, de acordo com o inciso V, do art. 32 da Lei n?
9.456/1997, somente serd protegida a cultivar que ndo tenha sido oferecida a venda
no Brasil hd mais de doze meses em relagdo a data do pedido de protegdo e que,
observado o prazo de comercializagdo no Brasil, ndo tenha sido oferecida a venda
em outros paises, com o consentimento do obtentor, ha mais de seis anos para
espécies de arvores e videiras e hd mais de quatro anos para as demais espécies.

Ainda, quanto a distintividade de acordo com o inciso VI, do art. 32 da Lei
n? 9.456/1997, serd protegida aquela cultivar que se distinga claramente de
gualquer outra cuja existéncia na data do pedido de protegdo seja reconhecida.

38 Art. 32 Considera-se, para os efeitos desta Lei: [...] V - nova cultivar: a cultivar que n3o tenha sido
oferecida a venda no Brasil hd mais de doze meses em relagdo a data do pedido de protegdo e que,
observado o prazo de comercializagdo no Brasil, ndo tenha sido oferecida a venda em outros paises, com
o consentimento do obtentor, hd mais de seis anos para espécies de arvores e videiras e ha mais de
guatro anos para as demais espécies;
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Quanto & homogeneidade®, tem-se que a cultivar deve ter variagdo
minima quando reproduzida em escala comercial. J4 a estabilidade®® estara
cumprida quando a cultivar mantem sua homogeneidade através de geracGes
sucessivas.

Por fim, quanto a utilidade, tem-se como aquela cultivar passivel de uso
pelo complexo florestal*, entendido como o cultivo de espécies vegetais destinadas
a alimentagdo humana ou animal, a producdo de combustiveis e demais insumos
para fins industriais, medicinais, florestais e ornamentais.

6.3.3. Qual o seu tempo de vigéncia?

Conforme prevé a Lei n2 9.456/1997%, a protecdo a cultivar vigorara por
15 (quinze) anos contados da data de concessdo do Certificado Provisério de
Protecdo. Ja para videiras, arvores frutiferas, as arvores florestais e as arvores
ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, o prazo de prote¢do sera
de 18 (dezoito) anos.

Decorrido o prazo de vigéncia, a cultivar caird em dominio publico e
nenhum outro direito poderd obstar sua livre utilizagdo.

6.3.4. Quais as vantagens de se obter a protegdo ao cultivar?

A protecdo dos direitos relativos a cultivar e Unica forma de protecdo e de
direito que podera obstar a livre utilizagdo de plantas ou de suas partes de
reproducdo ou de multiplicagdo vegetativa®®

39 VIl - cultivar homogénea: a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente
variabilidade minima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo
orgdo competente;

4OVl - cultivar estavel: a cultivar que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade
através de geragBes sucessivas;

41 XVIII - complexo agroflorestal: o conjunto de atividades relativas ao cultivo de géneros e espécies
vegetais visando, entre outras, a alimentagdo humana ou animal, a producdo de combustiveis, dleos,
corantes, fibras e demais insumos para fins industrial, medicinal, florestal e ornamental.

42 Art. 11. A protecdo da cultivar vigorard, a partir da data da concessdo do Certificado Provisério de
Protecdo, pelo prazo de quinze anos, excetuadas as videiras, as arvores frutiferas, as arvores florestais e
as drvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duragdo sera de
dezoito anos.

Art. 12. Decorrido o prazo de vigéncia do direito de protegdo, a cultivar caird em dominio publico e
nenhum outro direito poderd obstar sua livre utilizagdo.

43 Art. 22 A protecdo dos direitos relativos a Propriedade Intelectual referente a cultivar se efetua
mediante a concessdo de Certificado de Protecdo de Cultivar, considerado bem movel para todos os
efeitos legais e Unica forma de protecdo de cultivares e de direito que podera obstar a livre utilizagdo de
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Assim, a protecgdo ird assegurar ao titular o direito a reprodugdo comercial
no territdrio brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de protecdo, a
producdo com fins comerciais, o oferecimento a venda ou a comercializacdo, do
material de propagacdo da cultivar, sem sua autoriza¢do.**

Ainda, a Lei n2 9.456/1997 prevé em seu art. 37% as san¢des pelo uso
indevido e/ou ndo autorizado de uma cultivar protegida.

plantas ou de suas partes de reprodugdo ou de multiplicagdo vegetativa, no Pais.

4 Art. 92 A protegdo assegura a seu titular o direito a reprodugdo comercial no territério brasileiro,
ficando vedados a terceiros, durante o prazo de protecdo, a produgdo com fins comerciais, o
oferecimento a venda ou a comercializagdo, do material de propagacgdo da cultivar, sem sua autorizagdo.
4 Art. 37. Aquele que vender, oferecer a venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou
armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer titulo, material de propagacédo de cultivar protegida, com
denominagdo correta ou com outra, sem autorizagdo do titular, fica obrigado a indeniza-lo, em valores a
serem determinados em regulamento, além de ter o material apreendido, assim como pagard multa
equivalente a vinte por cento do valor comercial do material apreendido, incorrendo, ainda, em crime
de violagdo dos direitos do melhorista, sem prejuizo das demais san¢8es penais cabiveis.

§ 12 Havendo reincidéncia quanto ao mesmo ou outro material, sera duplicado o percentual da multa
em relagdo a aplicada na ultima punigdo, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

§ 22 O 6rgdo competente destinara gratuitamente o material apreendido - se de adequada qualidade -
para distribuicdo, como semente para plantio, a agricultores assentados em programas de Reforma
Agréria ou em dreas onde se desenvolvam programas publicos de apoio a agricultura familiar, vedada
sua comercializagdo.

§ 32 O disposto no caput e no § 12 deste artigo ndo se aplica aos casos previstos no art. 10.
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