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Prefacio

A Organiza¢do Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) tem a satisfacdo de apresentar este primeiro
volume da série Manuais de Propriedade Intelectual.

A série Manuais constitui um recurso impar para magistrados que buscam o respaldo de opinides
especializadas ao apreciar e julgar demandas de propriedade intelectual (PI) que chegam a seus tribunais,
assim como para leitores e leitoras interessados em conhecer decisdes judiciais em matéria de PI
proferidas nas mais variadas jurisdi¢des.

Os juizes desempenham papel crucial no sentido de assegurar o equilibrio e a eficacia que possibilitam aos
ecossistemas de inovacao e criatividade gerar beneficios para todos. Com efeito, na area de PI as forcas da
transformacdo tecnoldgica vém obrigando os magistrados a atuar como arbitros de questdes técnicas com
importantes implicagdes juridicas, sociais e econdmicas. No mundo inteiro, as autoridades judiciarias se
deparam com os desafios de natureza técnica e de gestdo juridica suscitados pela continua evolugdo dos
conflitos em matéria de propriedade intelectual. Tendo em vista a globalizagdo de nossas sociedades e a
natureza transnacional das transagdes de PI, essa tendéncia deve perdurar.

Concebida pelo Instituto Judicial da OMPI em resposta a solicitacdo de materiais e recursos adaptados

as necessidades locais de cada Poder Judicidrio, em particular no que tange aos aspectos processuais

da resolu¢do de demandas judiciais relativas a P, a série Manuais de Propriedade Intelectual combina a
visdo global da OMPI e seu conhecimento especializado do marco juridico internacional da propriedade
intelectual com a perspectiva de membros experientes das institui¢des judiciarias de diversos paises. Dessa
forma, constitui uma extraordinaria fonte de referéncia, tanto em termos de seu escopo e enfoque como
das sélidas perspectivas oferecidas por seus autores.

Outro aspecto da série a ser salientado é que os volumes voltados para paises especificos sdo elaborados
por magistrados das respectivas jurisdi¢des, os quais, mirando o publico preferencial de seus colegas

de magistratura, buscam suprir a necessidade de guias praticos que auxiliem os juizes em cada etapa

da formulacdo de decisdes em matéria de propriedade intelectual, levando em conta o contexto legal e
juridico particular em que essas decisdes devem ser proferidas. Membros experientes do Poder Judiciario
dos paises em questdo compartilham generosamente suas perspectivas e conhecimentos especializados,
possibilitando que os colegas que eventualmente tenham tido menos oportunidades até o momento de
processar e julgar litigios de propriedade intelectual se beneficiem do conhecimento coletivo acumulado
por seus pares.

Esses volumes tém como objetivo principal servir como um recurso de acesso imediato, disponivel em
féruns e tribunais, para ser usado por juizes e outros funcionarios judicidrios no curso da resolugdo judicial
de litigios. Quando houver demanda, os volumes voltados para paises especificos serdo disponibilizados
em seus proéprios idiomas. Além disso, esses volumes podem servir como fonte de referéncia geral,
fornecendo para um publico mais abrangente informag¢des comparativas sobre procedimentos juridicos
em ambito mundial. Regulamentos, leis e jurisprudéncia de maior relevo a que se faz referéncia nos
volumes da série estdo disponiveis na base de dados WIPO Lex, garantindo acesso livre e gratuito aos
desenvolvimentos juridicos e jurisprudenciais em matéria de propriedade intelectual.

A série Manuais de Propriedade Intelectual faz parte das iniciativas adotadas pelo Instituto Judicial da OMPI
com o objetivo de criar programas sustentdveis de educacdo juridica e oferecer um apoio mais integrado
aos Estados membros da organizagdo. A série pretende trazer a lume um conjunto vivo e crescente de
titulos, com novos volumes sobre outras jurisdi¢des ja em preparagdo. Nossa expectativa é que o valor

da série Manuais de Propriedade Intelectual como um recurso para as institui¢des judiciarias nacionais e
regionais continue igualmente a crescer, dentro e fora das jurisdigdes em questao.

Marco M. Aleman
Diretor-Geral Adjunto
Setor de Propriedade Intelectual e Ecossistemas de Inovacdo da OMPI



[ntroducao do editor
da série

A série Manuais de Propriedade Intelectual foi concebida com o propésito de auxiliar os
magistrados a se preparar para instruir, instruir e julgar processos de propriedade intelectual
que envolvam a violagdo ou revogacao de marcas, patentes e direitos de autor e direitos conexos.

Cabe comegar por uma confissdo. Os volumes que integram esta série ndo sdo compéndios

de peso sobre o direito de propriedade intelectual e tampouco constituem obras abrangentes
sobre praticas e procedimentos. Seu objetivo, mais modesto, embora ndo menos importante,
é oferecer informacdes Uteis a instrucdo e julgamento de processos de direitos de propriedade
intelectual nas jurisdigdes em questao.

No universo do direito positivo, duas razdes 6bvias fazem dos direitos de propriedade intelectual
um caso atipico.

Em primeiro lugar, esses direitos ndo apenas sdo produto do direito positivo de nac¢ées
soberanas, como surgem no contexto da laboriosa urdidura de tratados a que adere
grande nimero de paises da comunidade internacional. A consequéncia é que a legislacao
de propriedade intelectual de um pais tende a apresentar muitos elementos em comum
com as de outros paises. Por esse motivo, o primeiro volume desta série oferece um
panorama de direitos substantivos nos ambitos do direito de marcas, de patentes e de
direitos de autor, tendo como referéncia os direitos assim reconhecidos em diversos
tratados internacionais. Dessa forma, serve de suporte aos volumes subsequentes,
cada um dos quais aborda especificamente as leis e os procedimentos de um pais em
particular, possibilitando a referéncia cruzada a direitos substantivos comuns, sem
repeticdes injustificadas.

Em segundo lugar, as leis de propriedade intelectual reconhecem como propriedade
intangivel os direitos que sdo fruto do engenho humano.

* As marcas sdo sinais (como uma palavra ou um simbolo) que indicam a origem
comercial de determinados produtos ou servicos, estabelecendo, no curso das
operagdes comerciais, um vinculo entre marca e empresa.

* As patentes protegem ideias em forma de inveng¢des que sao passiveis de serem
aplicadas com utilidade no mundo. A manifestacdo fisica de uma patente é uma
“especificacdo de patente”, que é o documento que descreve a invencao e apresenta
em suas reivindica¢des o escopo do monopdlio pretendido.

* De modo geral, os direitos de autor e direitos conexos protegem formas originais
de expressdo, abarcando livros, pinturas, programas de computag¢do, programas de
televisado, filmes e musicas, entre outras obras.

Todo sinal, inven¢do ou forma de expressdo nasce como uma criagdo da mente humana,
que entdo é transformada em algo de valor tangivel, passivel de ser detido, licenciado

e vendido a terceiros. Mais especificamente, essas cria¢des sdo transformadas em algo
de valor, oferecendo ao titular dos direitos a possibilidade de impedir que elas sejam
reproduzidas por terceiros sem sua autorizacdo e facultando-lhe obter indeniza¢des por
eventuais violages.

Em quais circunstancias e de que maneira, porém, o titular de um direito intangivel pode
protegé-lo? A resposta a essa indagag¢do é fundamental para qualquer sistema juridico que
pretenda garantir direitos de propriedade intelectual.

Em se tratando de marcas e patentes (deixando de lado os casos de concorréncia desleal e outros
direitos ndo registrados), o direito deve ser registrado de forma valida, isto é, cumprindo alguns
requisitos reconhecidos internacionalmente. Em geral, o registro deve ser feito junto ao érgdo
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administrativo responsdvel pelo exame do pedido de registro e pela concessao desse tipo de direitos.
Como nao se pode falar em violagdo de marcas e patentes que ndo sejam consideradas validas, é bastante
comum que os titulares que alegam ter tido seus direitos violados sejam confrontados com contesta¢des
que ndo apenas negam o ato da violagdo, como sustentam a invalidade do registro.

A situacdo dos direitos de autor e direitos conexos é analoga, ainda que em muitos paises sua protecdo
ndo exija registro, por se considerar que esses direitos surgem automaticamente com a criagao

da obra. Ainda assim, aplica-se 0 mesmo principio. Em casos envolvendo alegagdes de violagdo de
direitos de autor, os requeridos podem ndo apenas refutar o fato de ter havido reproduc¢do ndo
autorizada da obra, como também questionar a titularidade ou existéncia do direito com base no
argumento de que a obra ndo é protegida por direitos de autor.

Em muitos casos em que se alega violacdo de marca, patente ou direitos de autor, a complexidade das
questdes relativas a validade do direito acaba obrigando o magistrado a lhe dedicar mais tempo e atencdo
do que a violagdo propriamente dita. Portanto, na conducdo de processos de violacdo de direitos de
propriedade intelectual, é importante atentar ndo apenas para a legislacdo pertinente, mas também para
0s requisitos essenciais a validade do direito em exame.

A estrutura da série Manuais de Propriedade Intelectual

O primeiro volume desta série, Introdugdo ao Marco Juridico Internacional da Propriedade Intelectual,
apresenta em seus trés primeiros capitulos o tema do direito de marcas, de patentes e de autor com base
nos tratados internacionais de que a maioria dos paises é parte. Cada um desses capitulos contém uma
introducdo ao direito de propriedade intelectual em questdo, uma descri¢do do processo por meio do

qual esse direito é registrado (no caso das marcas e patentes) e os principais requisitos a serem cumpridos
para garantir sua validade. Segue-se uma discussdo sobre os elementos que o titular deve apresentar para
demonstrar a violagdo de seu direito. O quarto e tltimo capitulo aborda os recursos juridicos que o titular
de direitos pode ter a disposi¢do para fazer valer seus direitos caso consiga provar a violagao.

Os volumes subsequentes da série tratam da instrucdo e resolucdo de processos de propriedade
intelectual em paises especificos, adotando uma estrutura semelhante a do primeiro volume, com um
capitulo inicial intitulado “Procedimentos”, que apresenta as fontes nacionais das leis de propriedade
intelectual pertinentes e identifica os foros em que normalmente sdo julgados os litigios de propriedade
intelectual no sistema judiciario do pais. Em seguida, ainda nesse capitulo inicial, sdo identificadas, com
certo grau de detalhe, as normas processuais que porventura se apliquem a instruc¢do e resolu¢do de
processos de propriedade intelectual no pais em questdo. O intuito é que o juiz consulte esse capitulo
para verificar as questdes que eventualmente devem ser levadas em conta na sala de audiéncias,

seja no momento em que tem inicio o processo ou quando este se encontra pronto para a audiéncia

de julgamento.

Os trés capitulos seguintes tratam de marcas, patentes e direitos de autor, trazendo detalhes importantes,
conforme cada tipo de caso, para os magistrados do pais em questao.

A certos intervalos ao longo do texto, os autores de cada volume apresentam “dicas”, em que acrescentam
mais detalhes ou sugestdes de abordagem de gestdo judicidria que podem auxiliar os juizes a lidar com
esse tipo de caso.

Fontes de referéncia

Com o objetivo de oferecer um guia facilmente acessivel aos magistrados, os volumes da série Manuais
de Propriedade Intelectual fazem referéncia a diversas fontes de decisdes judiciais e preceitos legais que
regem a condugdo dos processos de propriedade intelectual em cada jurisdicdo abordada. As fontes
mencionadas na série também podem ser consultadas na base de dados WIPO Lex, um repositério
central de grande utilidade, em que se encontra ndo sé a legislagdo identificada, mas também a
jurisprudéncia pertinente.

Desembargador Stephen Burley
Tribunal Federal da Australia, Sydney, Australia
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Capitulo 1

Marcas

1.1 Introducdo

O direito de marcas pode ser entendido como um instrumento destinado a manter o
equilibrio entre o interesse dos consumidores, de um lado, e o das empresas, de outro.

* Os consumidores veem as marcas como um emblema que indica a origem de
produtos e servi¢os, ajudando-os a evitar confusdes em relacdo a essa origem.

* As empresas investem em marcas para proteger sua reputacdo. Como uma espécie
de propriedade legalmente reconhecida - um direito -, as marcas ndo devem ser
violadas e as empresas podem usa-las, vendé-las ou licencia-las.

O Artigo 15.1 do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacioandos ao Comércio (Acordo TRIPS)' descreve da seguinte maneira a propriedade

protegida pelo direito de marcas:

Qualquer sinal, ou combinagdo de sinais, capaz de distinguir os bens e
servigos de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, podera
constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes
proéprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinag¢des de cores, bem
como qualquer combinag¢do desses sinais, serdo registraveis como marcas.
Quando os sinais ndo forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens

e servicos pertinentes, os Membros poderao condicionar a possibilidade

do registro ao carater distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os
Membros poderdo exigir, como condicdo para registro, que os sinais sejam
visualmente perceptiveis.

Ja o Artigo 16.1 do Acordo TRIPS descreve da seguinte maneira os direitos conferidos
ao titular de uma marca registrada:

O titular de marca registrada gozara do direito exclusivo de impedir que
terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operagdes comerciais sinais
idénticos ou similares para bens ou servigos que sejam idénticos ou similares
aqueles para os quais a marca estd registrada, quando esse uso puder resultar
em confusdo. No caso de utilizagdo de um sinal idéntico para bens e servigos
idénticos presumir-se-a uma possibilidade de confusdo. Os direitos descritos
acima ndo prejudicardo quaisquer direitos prévios existentes, nem afetardo a
possibilidade de os Membros reconhecerem direitos baseados no uso.

No presente capitulo, o leitor encontra uma introducdo as marcas e uma explanagao
sobre os procedimentos para a obtencdo de uma marca e as condi¢des que o pedido de
registro de uma marca valida deve atender. Discutem-se, por fim, as a¢des que podem
resultar na anulagdo de uma marca, assim como as que podem ser entendidas como
uma violagdo de marca.

1 Organizagdo Mundial do Comércio (OMC). Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio, adotado em 15 de abril de 1994 (“Acordo TRIPS”, ou “TRIPS"),
10 disponivel em https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/details/231
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1.2 O que é uma marca?

Quaisquer sinais por meio dos quais seja possivel distinguir os produtos e servi¢os de uma
empresa dos de outras empresas podem ser usados como marca. Isso inclui palavras, nomes
letras, numerais, desenhos, fotos, formas, cores, etiquetas ou qualquer combinacdo desses sinais.
Na maioria dos paises, slogans, borddes publicitarios e titulos também podem servir como marcas.

O foco deste capitulo reside nos sinais para os quais é possivel obter protecdo de marca por

meio de um registro (em nivel nacional, regional ou internacional). Embora em muitos paises as
marcas nao registradas também possam ser protegidas, o registro oferece a uma marca diversas
vantagens significativas, de modo que as marcas registradas ocupam posicdo de maior destaque
no direito de marcas.

Marcas notoriamente conhecidas sdo marcas que se considera serem fartamente conhecidas
pela autoridade competente do pais onde se busca protecdo para determinada marca. Qualquer
marca pode se tornar “notoriamente conhecida” com o passar do tempo? e gozar da protecao
adicional geralmente concedida a esse tipo de marca.

Algumas jurisdigdes fazem uma distin¢do entre marcas e marcas de servigo. As marcas
diferenciam os produtos de uma empresa dos de outras empresas, ao passo que as marcas de
servico desempenham essa fun¢do em relagdo a servicos, os quais podem ser de qualquer tipo,
como financeiros, bancarios, turisticos, publicitarios e de alimentag¢do. Em termos juridicos,
ndo ha diferenca entre os dois termos: as marcas de servico podem ser registradas, renovadas,
canceladas, cedidas e licenciadas nas mesmas condi¢des que as marcas. Por conveniéncia, ou
porque alguns paises ndo reconhecem a expressao “marca de servico”, os sinais distintivos
aplicados a servigos costumam ser chamados simplesmente de marcas.

Uma marca coletiva geralmente é detida por uma associacdo ou cooperativa, cujos associados
podem usa-la para comercializar seus produtos. As associa¢des costumam condicionar o uso
individual da marca coletiva por seus associados a observancia de uma série de critérios (como,
por exemplo, padrdes de qualidade).

Marcas de certificagao sdo concedidas com base no respeito a certos padrdes, ndo dependendo,
porém, de qualquer tipo de adesdo a entidades coletivas. Os padrdes estabelecidos podem

dizer respeito ao carater ou a qualidade de produtos ou servicos, as condi¢des de trabalho
observadas na fabricacdo do produto ou na prestacdo do servico ou, ainda, a sua area de
origem. A mensagem transmitida por uma marca de certificacdo é que o seu titular - que ndo é

o fabricante do produto ou o prestador do servico - examinou, testou ou fiscalizou os produtos
ou servicos que a ostentam, ou verificou de alguma outra forma sua conformidade com os
padrdes estabelecidos.

Um mesmo produto pode ter tanto uma marca como uma marca coletiva ou de certificagdo.

Em muitos paises, a principal diferenca entre as marcas coletivas e as marcas de certificagdo

é que as primeiras s6 podem ser usadas por um grupo especifico de empresas (como, por
exemplo, os membros de uma associa¢do), ao passo que as segundas podem ser usadas por
qualquer um, desde que seu produto ou servigo esteja em conformidade com os padrdes
estabelecidos pelo titular da marca. Essas duas opg¢des ndo estdo disponiveis em todos os paises,
de modo que uma marca que tenha sido registrada como marca coletiva em determinado pais
pode precisar ser registrada como marca de certificacdo em outro pais, e vice-versa.

Marcas que incluem palavras ou sinais de carater geografico podem ndo ser passiveis de registro,
caso essas palavras ou sinais sejam geograficamente descritivos. Nesses casos, o fabricante pode
tentar obter uma indicagao geografica para identificar produtos que tém origem geografica
especifica e possuem uma qualidade, reputagdo ou outra caracteristica essencialmente
atribuivel a esse territdrio de origem. As indica¢des geograficas podem ser usadas por todos

2 Emsetembro de 1999, a Assembleia Geral da OMPI e a Assembleia da Unido de Paris adotaram uma Recomendagao
Conjunta Relativa as Disposicdes sobre a Protecdo de Marcas Notoriamente Conhecidas que contém parametros que
permitem determinar se determinada marca é notoriamente conhecida e estabelecer o escopo da protegdo desse tipo
de marca: ver www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf
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os que produzem seus produtos no local designado pela indicacdo geogréfica e cujos produtos
compartilhem das qualidades especificadas.

Uma denominagdo de origem é um tipo especial de indicagdo geografica.

Trata-se, de modo geral, de denominacées geograficas ou designacées tradicionais usadas
por produtos que apresentam qualidades ou caracteristicas especificas derivadas do contexto
geografico em que sdo produzidos, o que abrange fatores naturais e humanos.

Em alguns paises, a protecdo das indicacdes geograficas e denominag¢des de origem sé pode ser
obtida por meio de marcas coletivas ou de certificagdo. Em outros, estabelece-se um sistema de
protecdo sui generis com essa finalidade.

Nomes comerciais ndo sdo marcas, destinando-se antes a distinguir uma empresa de outras,
sejam quais forem os produtos ou servigos por ela comercializados ou prestados. Dependendo
do pais, a protecdo de nomes comerciais pode encontrar-se ao abrigo de diferentes marcos
legais, como as leis de concorréncia desleal, os direitos de personalidade ou as leis de marcas.

1.3 Fontes internacionais do direito de marcas

Sdo vdrias as fontes primarias do direito internacional no que tange a marcas.

A Convencao de Paris para a Protecao da Propriedade Industrial (1883),% conhecida como
Convencao de Paris, aplica-se a propriedade industrial em seu sentido mais amplo, incluindo

patentes, marcas, desenhos industriais, modelos de utilidade, nomes comerciais e indica¢des
geograficas, prevendo ainda a repressao a concorréncia desleal.

O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (1994),* conhecido como Acordo TRIPS, ou simplesmente TRIPS, é administrado pela
Organizacdo Mundial do Comércio (OMC) e obriga seus Membros a cumprir normas e obriga¢des
adicionais relativas aos direitos de propriedade intelectual em geral e aborda as leis de marcas.

O Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas (1891)° e seu Protocolo (1989)°
regem o Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas. Por meio da obtencdo de um
unico registro internacional, valido em cada um dos paises contratantes designados, o sistema
permite proteger uma marca simultaneamente em diversos paises.

O Acordo de Nice relativo a Classificacao Internacional de Produtos e Servicos para o
Registro de Marcas (1957),” conhecido como Acordo de Nice, prevé um sistema internacional
de classificagdo de produtos e servigos, conhecido como Classificagdo de Nice (NCL), que é
amplamente utilizada no mundo inteiro. Os pedidos de registro de marca referem-se a sinais
especificos, aplicados a produtos ou servicos especificos, ou a um nimero NCL que indica uma
classe de produtos ou servicos, em relacdo aos quais o requerente pretende usar o sinal.

Nos paises que sdo parte do Acordo de Nice, a classificacdo é usada para assinalar as classes de
produtos ou servicos em relacdo aos quais se busca ou se registra um sinal. Em alguns paises, a
Classificagdo de Nice é usada como uma classificagdo secundaria.

3 Convengdo de Paris para a Prote¢do da Propriedade Industrial, de 20 de margo de 1883, revisada em Estocolmo, em 14 de
julho de 1967, e modificada em 28 de setembro de 1979 (“Convengao de Paris”), disponivel em:
https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/12633

Ver nota 1.

Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado em 28 de setembro de
1979, disponivel em: www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/

6  Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 27 de junho de 1989,
modificado em 12 de novembro de 2007, disponivel em: www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/

7  Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional de Produtos e Servigos para o Registro de Marcas, de 15 de junho

de 1957, revisado em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e em Genebra, em 31 de maio de 1977, e modificado em 28 de
setembro de 1979 (“Acordo de Nice"), disponivel em: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/12617
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1.4 A obtencdo da protecao de marca registrada 13

A obtencdo de protecdo legal para uma marca se da por meio de registro e, em alguns paises,
também por meio do uso. Conforme o pais, o sistema adotado segue o critério de que o registro
é concedido ao responsavel pelo “primeiro registro” ou pelo “primeiro uso” da marca.

* Em paises em que a precedéncia é do primeiro registro, os direitos sobre a marca pertencem
a quem primeiro depositar um pedido de registro, mesmo que ela ja esteja sendo usada por
terceiros. A excecdo sdo as marcas notoriamente conhecidas, que podem ser protegidas
mesmo que ndo tenham sido registradas (ou mesmo que ndo tenham sido usadas) em
determinado territério.

* Em paises em que a precedéncia é do primeiro uso, o titular da marca é a primeira pessoa a
ter usado a marca no mercado, a despeito de ela ter sido registrada ou ndo. Por outro lado,
ainda que nesses paises o registro nao seja obrigatdrio, a protecdo concedida as marcas
registradas é muito mais sélida.

A prote¢do de nomes comerciais, que ndo devem ser confundidos com as marcas, ndo exige
registro nos paises que sao Estados membros da Convencdo de Paris ou da OMC.®

141 O depésito de pedidos de registro de marca

Para obter protecdo de marca, os requerentes devem depositar um pedido de registro de marca
no instituto de propriedade intelectual do pais em questdo ou depositar um pedido internacional,
nos termos do Protocolo de Madri, indicando os paises em que a protecdo é solicitada.

Normalmente, o instituto de propriedade intelectual inicia sua andlise pela verificagdo da
validade formal do pedido. Em muitos sistemas nacionais, o passo seguinte é tornar o pedido
publico, para que terceiros com algum interesse na marca possam se opor a pretensao

de registro.

Na secdo 1.5 sdo mencionados os principais requisitos substantivos que devem ser cumpridos
para se garantir a validade de um pedido de registro de marca.

14.2 Oposicao

Os sistemas de oposicdo oferecem a terceiros a oportunidade de questionar, no prazo definido
pela legislagdo aplicavel, o registro de uma marca. Os processos de oposicdo sdo decididos pelo
instituto de marcas ou por uma autoridade judicial ou semijudicial.

Nos paises em que sdo previstos, os sistemas de oposicdo estao estreitamente ligados ao
processo nacional de registro de marcas e assumem diversas formas. Podem fazer parte do
processo inicial de registro (isto é, oposicdo prévia ao registro) ou ocorrer imediatamente apés a
conclusdo do processo de registro (isto é, oposicdo posterior ao registro).

* Nos sistemas de oposicao prévia, as oposi¢des podem ser depositadas em diferentes fases
do processo de registro. Em alguns sistemas, isso pode ocorrer antes ou durante o exame
do pedido de registro. O mais comum, no entanto, é que as oposi¢des sejam permitidas apds
a verificagdo dos requisitos formais ou apds o exame substantivo do pedido (oferecendo
motivos absolutos ou relativos de recusa).

* Nos sistemas de oposi¢ao posterior, as oposicées podem ser iniciadas apds a concessdo do
registro da marca.

Com frequéncia, ao depositar uma oposicdo, a parte deve demonstrar ter um interesse legitimo
no registro da marca. No caso de motivos relativos de recusa, normalmente é facultado aos
detentores de direitos prévios (isto &, direitos prévios sobre marcas ou desenhos industriais)
depositar uma oposigao.

Capitulc
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As legislagdes nacionais e regionais de marcas estipulam listas detalhadas, por vezes exaustivas,
de motivos de oposicao. Alguns sistemas, embora ndo todos, distinguem entre motivos de
oposicdo absolutos e relativos.

14.3 Exame

Ap6s ter sido recebido, o pedido de registro de marca é analisado quanto a forma, para que se
verifique se sdo atendidos os requisitos ou formalidades administrativos (isto &, se foi efetuado
0 pagamento da taxa de depdsito e se o formulario do pedido de registro foi devidamente
preenchido). Estabelecido o cumprimento dos requisitos formais, a maioria dos institutos
nacionais de marcas se encarrega também do exame substantivo do pedido de registro, levando
em conta os interesses do publico e de eventuais empresas concorrentes.

Em alguns paises, o instituto de marcas realiza apenas um exame substantivo parcial, em que se
verifica se a marca proposta esta sujeita a ser recusada com base em motivos absolutos - isto

é, por figurar entre os sinais excluidos de registro nos termos da lei de marcas (ver se¢do 1.5.4).
Quando se trata de um exame substantivo completo, a marca também é examinada com base
em motivos relativos, isto é, o instituto de marcas verifica também se a marca proposta ndo
entra em conflito com marcas ja registradas na classe ou classes de produtos ou servigos em
questdo (ver se¢do 1.5.4).

Em muitos paises, prevé-se que terceiros tenham a oportunidade de contestar o registro de uma
marca por meio de processos de revogacdo ou anulacao posteriores a concessdo do registro. Nos
sistemas que contemplam tanto os processos de oposi¢do como os de revogacdo ou anulagao,

0S motivos aceitos para a contestagdo - assim como 0s meios para a apresentagdo de provas

- podem ser similares, embora possivelmente se prestem a objetivos diversos: os processos

de oposicdo costumam ter duragdo relativamente breve, destinando-se a resolucao de grande
ndmero de casos padrao, ao passo que os processos de revogac¢do e anulagdo tendem a ser mais
abrangentes (ver também secdo 1.7).

1.4.4 Duracdo e renovacao do registro

Constatada a inexisténcia de motivos de recusa, registra-se a marca e emite-se um certificado de
registro com um prazo de validade de pelo menos sete anos.’ Em muitos paises, esse prazo é de
dez anos.

Deve-se observar, porém, que a quitacao das devidas taxas de renovag¢do dentro do prazo de
pagamento permite renovar a marca indefinidamente.

1.4.5 Procedimentos de recurso

Conforme o sistema juridico do pais em questdo, a contesta¢do a recusa de um pedido de
registro, seja ele parcial ou total, deve ser encaminhada ao préprio instituto responsavel pelo
registro, a um érgdo administrativo de recursos ou a Justica.

A decretacdo de improcedéncia de uma oposi¢cdo normalmente é passivel de recurso.
14.6 O simbolo Rou®

Aidentificagdo da marca por meio da inclusdo de avisos legais no rétulo dos produtos ndo
deve ser entendida como condigdo necessaria para o direito a sua protecdo.' Apenas alguns
paises preveem o uso desse tipo de aviso. O simbolo formado por um R maidsculo no interior
de um pequeno circulo, ou &, tornou-se um aviso legal de marca registrada mundialmente
reconhecido. Algumas empresas exibem a abrevia¢do de marca registrada em inglés - “TM"
ou ™ - junto a suas marcas nao registradas ou a abreviacdo de marca de servigo - “SM" ou

M — junto a suas marcas de servico ndo registradas para indicar sua reivindicacdo de direitos
exclusivos sobre elas. Em alguns paises, o uso dessas abrevia¢des em marcas nao registradas
pode ser considerado crime.

9 Acordo TRIPS, Artigo 18.
10 Convengdo de Paris, Artigo 5D.



1.5 Requisitos de uma marca valida
1.51 Sinais que podem ser usados como marca

Em geral, a legislacdo de marcas nao define de forma exaustiva os tipos de sinais que podem

ser usados como marca. Em principio, para distinguir os produtos e servigos de uma empresa
dos de outras empresas podem ser usados sinais constituidos por palavras, letras e numerais,
ilustragdes (incluindo desenhos e logotipos) ou qualquer combinagdo desses elementos.

Podem ser usadas ainda marcas coloridas (incluindo combinag¢des de cores e cores em si), sinais
tridimensionais, certas marcas sonoras, marcas olfativas (cheiros) e outros sinais invisiveis, como
os identificaveis pelo tato."

1.5.2 Distingao efetiva ou adquirida

De modo geral, para que possa ser usado como marca e gozar de prote¢do, um sinal deve ser
“distintivo”, isto &, deve ser capaz de diferenciar os produtos e servicos de uma empresa dos de
outras empresas.'? Na pratica, isso significa que, para funcionar, a marca deve ser distintiva em
relagdo aos produtos e servigos abrangidos por seu registro. O “carater distintivo” de uma marca
corresponde a sua capacidade de identificar os produtos e servigos de uma origem comercial
especifica, dependendo, portanto, da percepg¢do que o consumidor médio tem a respeito dos
produtos e servicos abrangidos pelo pedido de registro.

O caréter distintivo de um sinal comporta varios graus. Considera-se que alguns tipos de marca
sdo inerentemente fortes ou inerentemente fracos, porém essa caracterizagdo ndo é estatica.
As acdes do usuario ou de terceiros podem fortalecer o carater distintivo de um sinal, da mesma
forma que esse carater pode diluir-se.

Os tipos de marca que geralmente se considera estar entre os mais inerentemente fortes sdo
0s seguintes:

* marcas inventadas, que sdo palavras ou sinais inventados que ndo tém qualquer significado; e
* marcas arbitrarias, que sdo palavras ou sinais que tém significado, mas esse significado ndo
guarda relagdo I6gica com o produto em questao.

Sinais sugestivos sdo aqueles que fazem alusao a natureza, a qualidade ou aos atributos do
produto em questdo, mas ndo o descrevem. Esses sinais apresentam baixo grau de carater
distintivo e, em geral, gozam de menor protecdo. Com efeito, em alguns paises, esse tipo de sinal
é considerado excessivamente descritivo para ser suscetivel de registro.

Os tipos de marca mais fracos sdo os sinais descritivos ou genéricos.

* Sinais descritivos sdo sinais que simplesmente descrevem alguma caracteristica do produto
em questdo, como seu tipo, qualidade, destina¢do, valor, proveniéncia geografica, época
de producdo ou qualquer outra caracteristica dos produtos em relagdo aos quais o sinal é
usado ou destina-se a ser usado. Esse tipo de sinal ndo é suscetivel de prote¢do, a menos que
se possa demonstrar que, com o passar do tempo, seu longo uso no mercado acabou por
conferir-lhe um carater distintivo.

* Sinais genéricos sdo os que definem uma categoria ou tipo de produtos a que pertence
o produto em questdo. Destituidos de qualquer carater distintivo, esses sinais ndo sdo
suscetiveis de protecdo como marca, pois protegé-los significaria privar os concorrentes do
direito de se referir a seus produtos pelo nome.

Em muitos paises, a obje¢do de que determinado sinal é destituido de carater distintivo pode ser
afastada caso seja possivel demonstrar que o uso conferiu ao sinal em questdo um significado
ou carater distintivo secundario. Deve-se provar que os consumidores reconhecem o nome
descritivo como uma marca que se refere a origem dos produtos ou servicos. Isso costuma
acontecer em razao do uso generalizado ao longo do tempo ou do impacto de eficientes
campanhas publicitarias.

11 OArtigo 15.1 do Acordo TRIPS contém uma lista ndo exaustiva de exemplos de sinais suscetiveis de registro como marca.

12 Acordo TRIPS, Artigo 15.1.
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1.5.3 Exclusdo de registro por outros motivos

As marcas que tendem a induzir o publico a erro quanto a natureza, qualidade ou outras
caracteristicas dos produtos, ou quanto a sua origem geografica, ndo sdo suscetiveis de registro.
No que tange a sinais que descrevem ou indicam uma origem geogréfica, considera-se que seu
uso em relagdo a produtos que ndo sdo provenientes da origem descrita ou indicada tende a
induzir o publico a erro.

Sinais que se considere serem contrarios a moral ou as politicas publicas também sdo excluidos
de registro.

Por fim, em alguns paises ha uma lista de sinais especificos que sdo excluidos de registro,
como a bandeira nacional, o nome oficial do pais e os nomes de institui¢ées oficiais, alguns
nomes comerciais, nomes de pessoas famosas, sinais de povos indigenas e palavras ou
expressdes estrangeiras.

Os membros da OMC também devem impedir certos usos ndo autorizados de indica¢des
geograficas, assim como o seu registro como marca.”

Os sinais oficiais de outros Estados membros e organiza¢des intergovernamentais internacionais
(como a ONU) também sdo protegidos contra o registro e o uso como marca, ou como elemento
de marca, sem a autorizacdo da autoridade competente.™

1.5.4 Motivos absolutos e relativos de recusa

Os motivos absolutos de recusa remetem as categorias de sinais excluidas de registro por
disposicoes especificas da lei de marcas, como as mencionadas nas se¢des 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3.

Suscitam-se motivos relativos de recusa quando a marca proposta esta em conflito com
direitos prévios de marca ou outros sinais. Alguns institutos de marcas incluem a verificacdo de
conflitos com marcas existentes, inclusive as ndo registradas e as notoriamente conhecidas, em
seu processo regular de registro; muitos outros sé realizam essa verificagdo caso outra empresa
conteste a marca apds sua publicagdo.

A marca proposta também pode ser indeferida em razao de estar em conflito com outros tipos
de direitos prévios (como direitos sobre nomes, direitos de imagem, direitos de autor, direitos de
propriedade industrial), a menos que o titular do direito prévio aprove o uso da marca.

Em alguns paises, os pedidos de registro de marca sdo examinados apenas no que tange a
motivos absolutos de recusa, cabendo aos titulares de direitos prévios depositar oposi¢des ou
ajuizar a¢des de cancelamento ou violagdo contra o registro ou o uso de sinais mais recentes.

Em outros paises, prevé-se que o exame do instituto aborde motivos absolutos e relativos de
recusa antes da concessdo da protecdo, prevendo-se ainda o tramite dos processos de oposi¢ao.

1.5.5 Requisito de uso

Em muitos paises, condiciona-se a manutencdo do registro ao uso da marca, ainda que o uso ndo
possa ser condicdo precedente para a obtencdo do registro.”> A legislacdo de alguns paises exige
uma demonstrac¢ao de uso ou uma declaragdo de que a empresa pretende usar a marca no futuro
para a concessao do registro. Quando uma marca registrada deixa de ser usada por determinado
periodo de tempo (um minimo de trés anos nos termos do Acordo TRIPS,® por exemplo), o registro
pode ser cancelado, a menos que o titular da marca demonstre motivos validos para o ndo uso

da marca. Esses motivos podem incluir, por exemplo, problemas de for¢a maior, restri¢des a
importagdo ou outras circunstancias ndo associadas a falhas ou negligéncia do titular.

13 Acordo TRIPS, Artigos 22-24.
14 Convencdo de Paris, Artigo 6ter.
15 Acordo TRIPS, Artigo 15.3.

16 Acordo TRIPS, Artigo 19.1.


https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/details/231

O uso improprio também pode levar a perda dos direitos de marca. Um titular que use (ou tolere 17
0 uso) de sua marca como nome genérico, levando a perda de seu significado como marca, por

exemplo, esta sujeito a ter seu registro cancelado. E o que também pode acontecer caso a marca

seja usada como designagao ou nome de um produto.

1.6 Direitos conferidos pelo registro de marca
1.6.1 Direito de impedir o uso da marca por terceiros

O titular de uma marca registrada tem o direito exclusivo de impedir que, no curso de operagdes
comerciais, terceiros usem, sem o seu consentimento, sinais idénticos ou similares em produtos
ou servicos idénticos ou similares aqueles em relacdo aos quais a marca é registrada, sempre
que esse uso se preste a criar confusdo.”” No caso do uso de um sinal idéntico em produtos ou
servigos idénticos, pressupde-se que o sinal se presta a criar confusdo.'®

Em paises cuja legislacdo prevé processos de oposi¢do, faculta-se ao titular da marca registrada
opor-se a pedidos de registro de marca depositados por terceiros que se refiram a um sinal
idéntico ou similar a ser usado em produtos ou servicos idénticos ou similares aqueles de sua
marca. O titular também pode recorrer a Justica para invalidar marcas idénticas ou similares que
ja tenham sido registradas.

O titular da marca pode exercer seu direito exclusivo por meio de uma agao por violacdo de
marca (ver sec¢ao 1.8).

1.6.2 Direito de impedir o uso de marcas notoriamente conhecidas por terceiros

No caso de marcas notoriamente conhecidas, o direito de impedir o uso da marca por terceiros
pode abranger ndo apenas marcas cuja similaridade, se forem adotadas em produtos idénticos
ou similares, preste-se a criar confusdo, mas também marcas que se prestem a criar confusdo
mesmo que usadas em produtos diferentes, quando o uso dessas marcas nesses produtos

ou servicos indique uma ligagdo entre eles e o titular da marca registrada e esse uso tenda a
prejudicar seus interesses.”” Em outras palavras, essa prote¢do mais abrangente é concedida

Nnos casos em que o uso da mesma marca, ou de uma marca quase idéntica, em produtos de
outras classes se beneficiaria indevidamente do carater distintivo ou da reputacdo da marca
notoriamente conhecida, podendo mesmo prejudica-los. Por exemplo, o uso de um sinal similar a
uma marca notoriamente conhecida pode “manchar” a reputagdo, “diluir” o carater distintivo ou
“parasitar” a reputacdo dessa marca, ao mesmo tempo que se beneficia de seu poder de atragao.

1.6.3 Direito de dispor da marca como objeto de propriedade

O titular de uma marca registrada também tem o direito de cedé-la a terceiros ou de conceder
licengas de uso a terceiros sem precisar abrir mdo de sua titularidade.

1.6.3.1 Cessao

As cessdes sdo com frequéncia, mas ndo necessariamente, parte de um contrato de compra, por
meio do qual as marcas sdo vendidas mediante o pagamento de determinada quantia. O titular
de uma marca registrada tem o direito de cedé-la com ou sem a transferéncia da empresa a

que ela pertence.?’ Cessdes parciais podem ser permitidas quando ndo ha similaridade entre os
produtos das marcas que sdo objeto da cessdo e os que permanecem com o titular cedente, ndo
havendo, portanto, risco de confusdo para os consumidores.

1.6.3.2 Licenciamento

As marcas podem ser licenciadas a terceiros. Nesse caso, o titular da marca mantém sua
titularidade e simplesmente consente que sua marca seja usada por outras empresas.
Em geral, a licenca tem como contrapartida o pagamento de royalties, e a autoriza¢do de

17 Acordo TRIPS, Artigo 16.1.
18 Acordo TRIPS, Artigo 16.1.
19 Acordo TRIPS, Artigo 16.3, com a aplicagao da Convencdo de Paris, Artigo 6bis.
20 Acordo TRIPS, Artigo 21.
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uso conferida pelo titular aos licenciados normalmente é registrada em um contrato formal
de licenciamento.

As licengas podem ser exclusivas ou ndo exclusivas:

¢ as licencas exclusivas vedam o uso da marca pelo licenciante em seus produtos ou servigos -
pelo menos nos territérios a que se refere o contrato de exclusividade;

¢ as licencas ndo exclusivas permitem ao licenciante preservar o direito de usar a marca e
conceder licencas adicionais a terceiros.

Conforme a natureza do contrato, principalmente quando se trata de uma licenca ndo exclusiva,
é comum que o licenciante retenha algum grau de controle sobre o uso que o licenciado faz da
marca, com vistas a garantir que os produtos mantenham certo nivel de qualidade e que esse
nivel de qualidade permaneca associado com a marca.

Para proteger a fun¢do da marca como indicacdo de origem, é necessario e suficiente que o titular
exerca controle sobre o uso que o licenciado faz da marca, em particular no que tange a qualidade dos
produtos e as condi¢des em que eles sdo comercializados. Se esse controle for efetivo, o titular ndo
corre o risco de ter sua marca revogada devido a um carater enganoso adquirido (quando houver essa
possibilidade nos termos da legislacdo aplicavel).

1.6.4 Contratos de coexisténcia

Os titulares de marcas idénticas ou similares podem celebrar contratos de coexisténcia,
estabelecendo a extensdo e as condigdes em que cada marca pode ser usada por seu titular.
A base juridica desse tipo de contrato origina-se no direito garantido ao titular de consentir no
uso da marca.

1.6.5 Restrigdes aos direitos exclusivos

1.6.5.1 Importagoes paralelas

O direito de impedir que terceiros facam uso da marca pode ser limitado pelo principio
do esgotamento (ou exaustdo) de direitos de propriedade intelectual ou pela doutrina da
“primeira venda”.

Ndo ha uma defini¢do internacional de “esgotamento”. O Acordo TRIPS ndo estabelece
pardmetros minimos associados ao esgotamento dos direitos de propriedade intelectual,
deixando os membros da OMC livres para adotar seus préprios regimes.?' Por conseguinte,
os regimes de esgotamento variam de pais para pais.

Em sistemas que adotam o principio do esgotamento nacional, uma vez que um produto de
determinada marca tenha sido legalmente comercializado no mercado interno de um pais -
pelo préprio titular da marca ou com o seu consentimento - esgota-se o direito que o titular

da marca até entdo detinha de impedir que esse produto fosse revendido por terceiros no
curso de operagdes comerciais no territério desse pais. Em algumas jurisdi¢des, no entanto, a
comercializagdo subsequente do produto estd sujeita ao cumprimento do requisito de que a
condicdo do produto ndo seja consideravelmente alterada ou negativamente afetada depois de
o produto ter sido distribuido no mercado.

Em outras jurisdi¢des, podem vigorar o esgotamento regional ou o esgotamento
internacional. Esses paises tendem a adotar diferentes condi¢des e praticas para permitir que
o titular de uma marca conteste eventuais importacdes paralelas envolvendo a comercializagao,
pela primeira vez, de determinado produto em um pais estrangeiro (isto é, a primeira venda
desse produto nesse mercado).

1.6.5.2 Politicas publicas

O direito de uso de marca é exercido sem prejuizo de outras leis e direitos. Em outras palavras, o
que se permite nos termos da lei de marcas pode ser proibido nos termos da lei de concorréncia
ou de outros dispositivos. No entanto, o uso de uma marca nao pode ser injustificadamente

21 OArtigo 6 do Acordo TRIPS se refere ao esgotamento dos direitos de propriedade intelectual.
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sobrecarregado com exigéncias especiais, como o uso com outra marca, o uso em uma forma
especial ou 0 uso em detrimento de sua capacidade de distinguir os produtos ou servicos de uma
empresa daqueles de outra empresa.??

Os direitos conferidos por uma marca também se exercem sem prejuizo de exce¢des limitadas,
como o uso adequado de termos descritivos, desde que essas exce¢des levem em conta os
interesses legitimos do titular da marca e de terceiros.? Por exemplo, muitas leis de marcas
preveem que o titular de uma marca ndo pode impedir que terceiros usem de boa-fé termos
identificadores para seus produtos e servicos quando esses termos tém carater estritamente
informativo e ndo induzem o publico a erro quanto a sua origem. O titular tampouco pode
impedir que terceiros fagam referéncia a sua marca em atos como incluir a marca em um
compéndio de marcas. Da mesma forma, o titular ndo pode impedir que sua marca seja
mencionada em artigos jornalisticos, livros ou outras publicacées.

1.7 Revogacao ou invalidacao

Os processos de revogacao ou invalidacdo oferecem um caminho para o cancelamento de um
registro de marca, estando disponiveis, conforme o pais, na esfera judicial.

Por meio de processos de revogacdo ou invalidagdo podem ser estabelecidos motivos
absolutos de recusa, como o fato de a marca ser ou ter se tornado descritiva ou genérica, bem
como motivos relativos de recusa, como a existéncia de conflitos com marcas ou indicacdes
geograficas ja protegidas.

Como os processos de revogacao sdo instaurados apds a concessao do registro da marca,
pode-se buscar o cancelamento de um registro de marca nas circunstancias em que:

* amarca ndo deveria ter sido registrada por motivo de nulidade (isto é, por ndo preencher os
requisitos que tornam uma marca suscetivel de prote¢do, como seu carater distintivo);

* amarca ndo foi usada durante o periodo prescrito e esse ndo uso € injustificado;

* amarca perdeu seu carater distintivo, tornando-se genérica porque seu titular fez uso
improprio dela ou tolerou seu uso por terceiros;

* amarcatornou-se enganosa devido ao uso que seu titular fez dela no mercado.

O cancelamento do registro pode ser total ou parcial, abrangendo, neste Ultimo caso, apenas os
produtos ou servigos em relagdo aos quais se aplicam os motivos de revogagao ou invalidade.

Em sistemas de marcas que ndo preveem processos de oposi¢do, revogacdo ou invalidagdo, sdo
oferecidos caminhos alternativos para a contestagdo do registro de uma marca.

1.8 Acles por violacao de direito de marca

As ac¢des judiciais por violagdo de direito de marca sdo o meio mais comum para fazer valer os
direitos de marca.

Aviolagdo de marca ocorre quando se observa o uso de um sinal idéntico ou similar em produtos
idénticos ou similares, dando margem a confusdo.

Sao quatro as formas de violagdo, cada uma das quais correspondendo a um cenario em que o
suposto infrator faz uso de:

* um sinal idéntico em relacdo a produtos ou servicos idénticos;

* um sinal similar em relagdo a produtos ou servicos idénticos;

* um sinal idéntico em relagdo a produtos ou servicos similares; ou
* um sinal similar em relacdo a produtos ou servigos similares.

22 Acordo TRIPS, Artigo 20.
23 Acordo TRIPS, Artigo 17.
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Quando um sinal idéntico a uma marca registrada anteriormente é usado em relagdo a produtos
ou servicos idénticos aos dessa marca presume-se haver margem para confusdo, ndo precisando
ser esta demonstrada.?

No caso das trés outras formas de violagdo, o responsavel pela decisdo determinara se ha ou nao
possibilidade de confusdo com base em duas varidveis comuns:

* ograude similaridade entre a marca que supostamente incide em violagdo e a marca
registrada; e

* o grau de similaridade entre os produtos ou servicos da marca que supostamente incide em
violagdo e os da marca registrada.

1.8.1 Probabilidade de confusao

Para se estabelecer a existéncia ou ndo de similaridade deve-se verificar a probabilidade de que o
consumidor médio dos produtos ou servi¢os em questdo seja equivocadamente levado a pensar
que os produtos ou servi¢os nos quais se exibe o sinal que supostamente incide em violagdo sao
provenientes do titular da marca previamente registrada.

Para tanto, deve-se analisar os seguintes aspectos:

* asimilaridade entre a marca previamente registrada e o sinal que supostamente incide
em violagdo;

* asimilaridade entre os produtos ou servigos em relagdo aos quais a marca anterior foi
registrada e aqueles em relacdo aos quais o sinal que supostamente incide em violagdo é
usado; e

* se o uso do sinal que supostamente incide em violagdo d4 margem a confusao.

Em primeiro lugar, para se determinar se ha confusdo, ou se hd margem para confusao, é preciso
identificar o segmento-alvo do publico - isto &, as pessoas que tendem a consumir os produtos
em questdo.

O fato de que o uso questionado se presta a causar confusdo ndo precisa ser estabelecido com
base em um caso efetivo de confusao por parte de um consumidor em particular - muito embora
esse tipo de evidéncia ajude o responsavel pela decisdo a chegar a uma conclusao.

Da mesma forma, embora ndo seja necessario que o titular da marca demonstre a inten¢éo de
enganar os consumidores, as eventuais provas dessa inten¢do por parte do infrator também
podem ajudar o responsavel pela decisdo a concluir pela existéncia de violagao.

Quanto maior a similaridade entre as marcas e entre os produtos ou servi¢os, maior a
probabilidade de confusdo por parte do consumidor médio.

1.8.11 Similaridade entre marcas

Para se determinar a similaridade entre uma marca previamente registrada e um sinal que
supostamente incide em violagdo, alguns principios gerais de interpreta¢cdo podem ser
considerados, a saber:

Em primeiro lugar, é improvavel que a marca registrada anteriormente e o sinal

que supostamente incide em violagdo sejam expostos lado a lado, possibilitando ao
consumidor fazer uma comparacao efetiva entre os dois. Pelo contrario, 0 mais provével
é que o sinal que supostamente incide em violagdo seja exibido isoladamente e que o
consumidor precise recorrer a sua lembranca da marca registrada anteriormente. Além
disso, é de se esperar que a atencdo do consumidor varie de acordo com a natureza dos
produtos ou servicos em questdo: seu nivel de atencdo tende a ser maior em se tratando
de artigos de luxo ou artigos incomuns do que no caso de produtos triviais. Portanto, a
primeira impressao do consumidor costuma ser importante.

24 Acordo TRIPS, Artigo 16.1.



Em segundo lugar, as marcas devem ser comparadas em sua integralidade. Diferencas 21
que tendem a passar despercebidas pelo consumidor médio devem ser consideradas

menos significativas do que elementos comuns, suscetiveis de causar confusdo

imediata. Em outras palavras, é importante levar em conta o papel que esses elementos

desempenham na estrutura ou desenho do sinal.

Em terceiro lugar, as marcas de carater altamente distintivo ou que contém elementos
altamente distintivos e que, portanto, sdo vistas pelos consumidores como indica¢ao

da origem dos produtos, estdo mais sujeitas a confusdo quando um sinal que incide em
violacdo duplica exatamente, ou quase exatamente, esses elementos distintivos, do que
as marcas que tém um significado associativo em relacdo aos produtos para os quais
sdo registradas. Por outro lado, quando dois sinais compartilham um elemento que é
descritivo (sendo, portanto, usado em marcas detidas por diferentes titulares), é de se
esperar que a atengdo do consumidor seja atraida por outros elementos da marca.

Em quarto lugar, a similaridade em mais de um aspecto do sinal pode dar margem a
confusdo - seja no que se refere a sua grafia (incluindo sua apresentagdo grafica), a sua
pronuncia (pois sinais com grafias diferentes podem ter prontncia similar) ou ao seu
significado (pois significados extremamente diferentes podem evitar uma confusao
entre sinais que de outra forma seriam enganosamente similares). De qualquer forma,
é importante observar que a similaridade em qualquer um desses aspectos pode ser
suficiente para criar confusdo e constituir uma violagao.

1.8.1.2 Similaridade entre produtos ou servicos

Ndo ha como estabelecer a similaridade entre produtos ou servicos fazendo simples referéncia
a sua classe, visto que esse tipo de classificagdo tem carater meramente administrativo, com
produtos extremamente diferentes por vezes pertencendo a mesma classe e produtos similares
figurando em classes diferentes.

Para se determinar a similaridade entre produtos ou servicos concorrentes, é preciso verificar se
0 publico consumidor &, ou ndo, equivocadamente levado a pensar que a origem de produtos ou
servigos oferecidos a venda com sinais idénticos ou similares é a mesma. Essa avaliacdo é feita
caso a caso, levando em conta todas as circunstancias - ndo apenas a natureza dos produtos,
sua composi¢do material, a finalidade com que sdo usados e seus canais de comercializacdo
tradicionais, mas também sua origem e pontos de venda habituais.

1.8.2 Contrafacao

A contrafagdo de marcas é um tipo de viola¢do de marca: toda contrafagdo de marca é

uma violacdo de marca, embora o inverso ndo seja verdadeiro.? A contrafacdo de marca é
frequentemente associada as viola¢des “primdrias” de marca (isto é, identidade do sinal com a
marca registrada anteriormente e identidade dos produtos e servicos), em que a probabilidade
de confusao é presumida, e diferenciada das viola¢des “secundarias” de marca, em que se exige
que a probabilidade de confusdo seja demonstrada (ver se¢do 1.8).

Os produtos com marca resultante de contrafa¢do sdo definidos como “quaisquer produtos,
incluindo suas embalagens, que exibam sem autoriza¢do uma marca idéntica a marca
validamente registrada em relacdo a esses produtos, ou que ndo possa ser diferenciada dessa
marca em seus aspectos essenciais (...)".%

No caso de contrafaces, a probabilidade de confusdo em geral ndo é suficiente para configurar
uma violagdo: as duas marcas devem ser idénticas ou indiferenciaveis. A contrafagdo da a
impressdo de ser o produto genuino e ter como origem seu fabricante ou comerciante genuino.

Embora costumem ser associadas a produtos de luxo, com marcas notoriamente conhecidas,
as contrafa¢des ocorrem em todos os segmentos da economia, podendo envolver produtos e

25 Ver o Relatério do painel do Orgéo de Solugdo de Controvérsias (OSC) da OMC sobre o caso DS362 (China - Medidas
que afetam a protecdo e aplicagdo dos direitos de propriedade intelectual), parédgrafo 7.520, disponivel em:
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm.

26 Acordo TRIPS, nota 14.
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servigos especializados, voltados para pequenos grupos de consumidores. Conforme a legislagdo
de cada pais, o uso ndo autorizado de uma marca idéntica em produtos ou servigos dissimilares
daqueles em relagdo aos quais é usada a marca validamente registrada pode ou ndo constituir
uma contrafagao.

Nos termos do Acordo TRIPS, deve-se prever processos criminais e penalidades ao menos

nos casos de contrafacdo voluntaria de marca em escala comercial.?’ No entanto, essa é uma
obrigacdo minima, e os membros da OMC podem prever processos criminais e penalidades em
uma variedade mais abrangente de casos.? O Acordo TRIPS ndo exige que 0s paises criminalizem
a contrafacdo de marcas ndo registradas nas jurisdicdes em que os produtos sdo importados

ou na jurisdicdo em que a transacao comercial é realizada (isto é, a contrafagdo de marcas
estrangeiras famosas).

Embora o Acordo TRIPS determine também a prote¢do contra a contrafacdo de marcas de
servi¢o, além da de produtos, na pratica o tratamento conferido a contrafacdo de marcas de
servigo varia conforme a jurisdicao.

27 Acordo TRIPS, Artigo 61.
28 Acordo TRIPS, Artigo 1.


https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/details/231
https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/details/231
https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/details/231

Capitulo 2
Patentes

2.1 Introducao

A protecdo de patente é um poderoso direito de monopélio conferido ao titular de uma patente,
que geralmente é um inventor ou alguém que adquiriu do inventor os direitos sobre sua
invencdo, por um determinado prazo, como compensacdo por divulgar publicamente a invencgao.
As patentes sdo concedidas mediante um processo de registro e os pedidos devem cumprir
rigidos requisitos de validade.

O Artigo 27.1 do Acordo TRIPS se refere da seguinte maneira a matéria patentedvel:

Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2 e 3, qualquer invencao, de produto ou de
processo, em todos os setores tecnoldgicos, sera patenteavel, desde que seja nova,
envolva uma atividade inventiva e seja suscetivel de aplicacdo industrial. Sem prejuizo do
disposto no paragrafo 4 do Artigo 65, do paragrafo 8 do Artigo 70 e do paragrafo 3 deste
Artigo, as patentes poderado ser obtidas e os direitos patentarios serdo usufruiveis sem
discriminagdo quanto ao local de invencdo, quanto a seu setor tecnoldgico e quanto ao
fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

Nos termos do Acordo TRIPS, os membros da OMC podem considerar ndo patenteaveis certas
invencgdes cuja exploracdo em seu territdrio seja necessario evitar para proteger a ordem
publica ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saide humana, animal ou vegetal ou
para evitar prejuizos graves ao meio ambiente.? Também podem considerar ndo patenteaveis
certos métodos para o tratamento de seres humanos ou de animais, assim como plantas e
outros animais.°

Os direitos conferidos pelas patentes sdo abordados no Artigo 28.1 do Acordo TRIPS:
Uma patente conferird a seu titular os seguintes direitos exclusivos:

(@ quando o objeto da patente for um produto, o direito de impedir que terceiros,
agindo sem o seu consentimento, produzam, usem, coloquem a venda, vendam ou
para esses fins importem o referido produto;

(b) quando o objeto da patente for um processo, o direito de impedir que terceiros,
agindo sem o seu consentimento, usem esse processo ou usem, coloquem a venda,
vendam ou para esses fins importem ao menos o produto obtido diretamente por
meio desse processo.

O titular de uma patente pode cedé-la, transferi-la por sucessao e/ou licenciar alguns ou todos os
direitos conferidos pela patente.'

29 Acordo TRIPS, Artigo 27.2.
30 Acordo TRIPS, Artigo 27.3.
31 Acordo TRIPS, Artigo 28.2.
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2.2 O que é uma patente?

Uma patente é um direito exclusivo (registrado em um documento denominado “patente”, que
inclui uma especificacdo e reivindicag¢des), concedido pelo instituto nacional de patentes de um
pais ou pelo instituto regional de patentes de um grupo de paises, sobre uma inveng¢do que:

* énova;
* envolve uma atividade inventiva; e
» ésuscetivel de aplica¢ao industrial.

A patente confere a seu titular o direito de impedir que terceiros fabriquem, usem, coloquem a
venda, vendam ou importem um produto ou processo baseado na inven¢do patenteada.

As patentes sdo direitos territoriais, isto &, restringem-se aos limites geograficos do pais ou
regido em questdo. Além disso, as patentes sdo validas por determinado periodo de tempo
- em geral 20 anos contados da data de depdsito do pedido -, desde que as devidas taxas de
manutencdo sejam pagas pontualmente.

Em troca dos direitos exclusivos conferidos pela patente, o requerente deve divulgar a invencdo
ao publico, fornecendo uma especificagdo da patente: uma descricdo por escrito detalhada,
precisa e completa da inven¢do no pedido de patente. Publica-se em um didrio oficial a patente
concedida - e, em muitos paises, o pedido de patente.

Portanto, estabelece-se entre o titular da patente e o Estado o pacto de que, ao divulgar ao
publico (em vez de manté-lo em segredo) algo que é novo e inventivo, o titular da patente é
recompensado com a concessdo de um monopolio. Os requisitos de validade mencionados
abaixo refletem esse pacto.

2.2.1 O que é um modelo de utilidade?

Em alguns paises, certos tipos de invencdo incremental ou de pequenas adaptacgdes de produtos
existentes sdo suscetiveis de prote¢do ndo como patentes, mas como modelos de utilidade.

No entanto, em alguns paises esse tipo de protecdo esta disponivel apenas em determinados
setores tecnoldgicos e so se aplica a produtos, ndo abrangendo processos.

Embora as diferencas entre os modelos de utilidade e as patentes variem conforme a jurisdigao,
suas principais caracteristicas, em termos gerais, sdo as seguintes:

* No caso dos pedidos de registro de modelos de utilidade, o requisito de “atividade inventiva”
pode ser menos rigoroso do que o exigido em um pedido de patente, podendo inclusive
nao existir.

* Os processos de concessdo de modelos de utilidade em geral sdo mais rapidos e simples do
que os de concessao de patente.

* Astaxas de aquisicdo e manuten¢do de modelos de utilidade em geral sdo mais baixas do que
as relativas a patentes.

* O prazo maximo de vigéncia dos modelos de utilidade costuma ser inferior ao das patentes.

Os pedidos de registro de modelo de utilidade, assim como os modelos de utilidade cujo registro
tenha sido concedido, normalmente podem ser convertidos em pedidos de patente.

Em alguns paises, é possivel depositar um pedido de patente e um pedido de modelo de utilidade
para a mesma invenc¢do. Dessa forma, a velocidade relativa no tramite dos dois processos
permite que o requerente se beneficie da prote¢do de modelo de utilidade enquanto ndo obtém
uma patente.



2.3 Fontes internacionais do direito de patente
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A Convencao de Paris para a Protecao da Propriedade Industrial (1883)32 se aplica a
propriedade industrial como um todo, incluindo patentes e modelos de utilidade. Suas
disposicdes substantivas dividem-se em trés categorias principais: tratamento nacional; direito
de prioridade; e regras comuns.

* Nos termos das disposi¢des relativas ao tratamento nacional,** a Convencdo de Paris prevé
que cada um de seus Estados contratantes deve conceder aos nacionais de outros Estados
contratantes a mesma protecao de direitos sobre a propriedade industrial que concede aos
seus proprios nacionais. Os nacionais de Estados ndo contratantes que sejam domiciliados ou
possuam um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo em um Estado Contratante
também fazem jus ao tratamento nacional nos termos da Convencdo de Paris.

* A Convencao de Paris prevé o direito de prioridade34 no caso de patentes (e modelos de
utilidade, nos paises que contemplam essa forma de protecdo). Esse direito significa que, com
base em um primeiro pedido depositado regularmente em um dos Estados contratantes,

o requerente pode - dentro de um prazo determinado (12 meses no caso de patentes e
modelos de utilidade) - solicitar prote¢do em quaisquer outros Estados contratantes. Embora
depositados posteriormente, os pedidos subsequentes receberdo a mesma data de depésito
do primeiro pedido, tendo, portanto, prioridade sobre quaisquer pedidos relativos a mesma
invencdo ou modelo de utilidade eventualmente depositados por terceiros no entretempo
entre o primeiro pedido e os pedidos subsequentes. Além disso, a avaliagdo de pedidos de
prioridade ndo sera afetada, por exemplo, pela divulgacdo de uma invencao ou pela venda de
artigos que incorporem um desenho industrial nesse entretempo.

* Entre suas regras comuns e no que tange a patentes, a Convencdo de Paris prevé
a independéncia das patentes concedidas por diferentes Estados contratantes®, o
direito dos inventores de serem assim nomeados nas patentes de suas inven¢des® e as
condicdes para a ado¢do de medidas legislativas nacionais que prevejam a concessdo de
licencas compulsdérias.”

O Tratado de Cooperagao em matéria de Patentes (1970),3 ou PCT, possibilita que se busque
protecdo de patente para uma inven¢do simultaneamente em um grande nimero de Estados
contratantes mediante o depdsito de um Unico pedido “internacional” de patente. Qualquer
pessoa que seja nacional de um desses paises, ou que resida em um desses paises, pode
depositar esse tipo de pedido,* seja no instituto nacional de patentes (denominado organismo
receptor) do pais de que é nacional ou em que reside, seja na Secretaria Internacional da
Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra.*® Neste Ultimo caso, a
patente nao é concedida pela OMPI, ndo havendo nenhum mecanismo que se assemelhe a uma
“patente mundial”. Na realidade, o efeito do pedido internacional em cada Estado designado é o
mesmo que o de um pedido nacional de patente depositado no instituto nacional de patentes.*

O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (1994),2 administrado pela OMC, obriga os membros da OMC a cumprir regras e
obrigagdes adicionais, relativas especificamente aos direitos de propriedade intelectual. No
que se refere a patentes, o Acordo TRIPS define a matéria a ser protegida, os direitos a serem
conferidos, as possiveis exce¢Bes a esses direitos e a duracdo minima da prote¢do.* Além
disso, harmoniza-se a protecdo minima que cada pais deve oferecer aos nacionais de outros

32 Ver, neste volume, capitulo 1, nota 3.
33 Convengdo de Paris, Artigos 2 e 3.

34 Convengdo de Paris, Artigo 4.

35 Convencdo de Paris, Artigo 4bis.

36 Convencdo de Paris, Artigo 4ter.

37 Convengdo de Paris, Artigo 5A(2)-(5).

38 Tratado de Cooperagdo em matéria de Patentes, 1970, concluido em Washington em 19 de junho de 1970, modificado
em 28 de setembro de 1979, em 3 de fevereiro de 1984 e em 3 de outubro de 2001 (“PCT"), disponivel em:
https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/12635.

39 PCT, Artigo 9.

40 PCT, Artigos 2(XV) e 10.

41 PCT, Artigo 11 (3).

42 Ver, neste volume, capitulo 1, nota 1.

43 Na area de patentes, as disposic¢des pertinentes do Acordo TRIPS sdo os Artigos 27-34.
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paises membros da OMC,* incorporando-se ainda “flexibilidades” que possibilitam aos paises
em desenvolvimento e, em particular, aos paises menos desenvolvidos (PMD) adotar normas
compativeis com o Acordo TRIPS sem prejudicar a implementacdo das politicas publicas mais
adequadas a suas circunstancias nacionais. A Declaracdo de Doha,* adotada pelos membros
da OMC em 2001, esclarece a interpreta¢do dessas flexibilidades para os PMD no que tange

a produtos farmacéuticos, incluindo sua aplicacdo em termos de esgotamento de direitos,
licenciamento compulsério e ampliagdo do periodo de transigao.

24 A obtencao de protecao de patente
As patentes sdo concedidas a primeira pessoa a depositar um pedido para uma invengao.
241 O depésito de pedidos de patente

O requerente deve depositar seu pedido de patente em um instituto nacional de patentes ou nos
termos do PCT. O pedido de patente deve incluir:

* uma especificacao de patente, que divulga a invengao; e
* reivindicac¢des, que apresentam o escopo da prote¢do de monopélio buscada.

Como se discute abaixo no presente capitulo, os processos de patenteamento envolvem a
analise de:

* questdes de violacdo em relacdo ao escopo das reivindicaces; e
* questdes de validade em relacdo a especificacdo (divulgagao) e ao escopo das reivindicagdes, tal
como aplicaveis a essas reivindicagdes na data de prioridade.

O Artigo 29.1 do Acordo TRIPS define os requisitos abrangentes a serem atendidos pela
especificagdo de patente:

Os Membros exigirdo que o requerente de uma patente divulgue a inven¢do de modo
suficientemente claro e completo para permitir que um técnico no assunto seja capaz
de executa-la, e poderao exigir que o requerente indique o melhor método de executar
ainvencdo que seja do conhecimento do inventor na data de depésito ou, quando se
reivindica prioridade, na data de prioridade do pedido.

Para os pedidos de patente, as duas principais datas sdo a data de depésito e a data
de prioridade.

* Adata de depdsito é a data inicial de certos prazos, como o periodo de vigéncia da patente.

* Quando pertinente, a data de depdsito também determina a data de prioridade de quaisquer
pedidos subsequentes depositados em qualquer pais nos termos da Convengdo de Paris
(ver se¢do 2.3).

A data de prioridade também é importante para as avalia¢cdes de novidade e atividade inventiva.
242 Exame
As fases administrativas do processo de patenteamento sdo, em geral, as sequintes:

1. Exame formal: O instituto de patente inicialmente se certifica de que o pedido satisfaz as
exigéncias ou formalidades administrativas.

2. Pesquisa: Em muitos paises, o instituto de patentes realiza uma pesquisa para determinar o
estado da técnica. O relatério da pesquisa é usado durante o exame substantivo.

44  Acordo TRIPS, Artigo 3.

45 Declaragdo relativa ao Acordo TRIPS e a Saude Publica, Conferéncia Ministerial da OMC, adotada em Doha
em 4 de novembro de 2001 (“Declaragdo de Doha"), disponivel em: https:/www.wto.org/english/thewto_e/
minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm.
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3. Exame substantivo: O instituto de patentes pode verificar se o pedido cumpre os requisitos 2
de patenteabilidade. Nem todos os institutos de patentes executam essa verificacdo, e
alguns s6 a realizam quando ela é solicitada dentro de determinado prazo. Oferece-se
ao requerente a oportunidade de enviar respostas e modificar o pedido em virtude de
eventuais questionamentos.

4. Publicacao: Na maioria dos paises, o pedido de patente é publicado 18 meses ap6s a primeira
data de depdsito. Em geral, os institutos de patentes também publicam a patente quando ela
é concedida.

5. Concessao: Se a conclusdo do exame é positiva, 0 instituto de patentes concede a patente e emite
um certificado de concessao.

6. Oposicao: Muitos institutos de patentes oferecem um periodo adicional, durante o qual
terceiros podem se opor a concessdo da patente. Os processos de oposi¢do podem acontecer
antes ou apds a concessao da patente (ver a préxima se¢ao).

2.4.3 Sistemas de oposicao (prévia e posterior a concessao da patente)

Muitos paises preveem mecanismos de oposi¢do em seus sistemas de patentes, oferecendo a
terceiros a oportunidade de se opor a uma patente.

Os processos de oposicdo estao estreitamente relacionados com o processo de concessao.
Pode-se requerer uma oposicdo pouco antes de uma patente ser concedida (oposi¢ao prévia) ou
apds a concessao da patente (oposicao posterior). Além disso, é possivel que um mesmo sistema
combine instrumentos de oposi¢do prévia e posterior a concessao da patente.

Em geral, os processos de oposi¢do sdo processos inter partes que correm no préprio instituto
de patentes, e ndo na Justica. No entanto, também é possivel que seu tramite se dé junto a um
comité especial de oposi¢do, composto no todo ou em parte por magistrados.

Em alguns paises, os processos administrativos de oposi¢do tém efeito suspensivo sobre
processos civeis. Em outros paises, os processos administrativos e civeis podem correr em
paralelo, de forma independente.

Em geral, é possivel interpor recursos contra as decisdes finais dos 6rgdos de oposic¢do, seja em
um 6rgao recursal do instituto de propriedade intelectual em questdo, seja na Justica.*®

O sistema de oposigdo é complementado por mecanismos correlatos, que possibilitam a
terceiros intervir no processo de exame antes que a patente seja concedida ou a questionar a
patente apds sua concessdo. Esses mecanismos sao, entre outros, os seguintes:

* Observagdes de terceiros: Em alguns paises, informagdes sobre o estado da técnica,
relevantes para a determinacdo da patenteabilidade de uma invenc¢do, podem ser
apresentadas por terceiros.

* Reexame: Em alguns paises, o instituto de patentes pode, a pedido do titular da patente ou
de terceiros, realizar um reexame da validade da patente posteriormente a sua concessao.
Os processos de reexame sdo conduzidos ex parte em alguns paises e inter partes em outros.
Quando disponivel, o sistema de reexame com frequéncia tem efeito suspensivo, impedindo
que o requerente do pedido de reexame recorra da decisdo na Justica com base nos
mesmos argumentos.

* Revogacdo administrativa e mecanismos de invalidacao: Esses mecanismos possibilitam
uma revisdo da validade da patente e, em muitos paises, ndo estdo circunscritos a um
determinado periodo de tempo apds a concessao da patente. Embora apresente elementos
semijudiciais em alguns paises, esse tipo de revisdo administrativa ndo se confunde com uma
revisdo judicial e ndo tramita na Justica. O painel que realiza a revisdo administrativa pode, no
entanto, incluir magistrados administrativos.

atentes
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46 O Artigo 62.5 do Acordo TRIPS prevé que as decisdes administrativas finais em processos relativos a aquisi¢do ou
manutencdo de direitos de propriedade intelectual, assim como em processos administrativos de revogagdo e inter
partes, devem estar sujeitas a revisdo por autoridade judicial ou semijudicial. o
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244 Concessao de patente e prazo de protecdo

Os direitos de patente entram em vigor na data de concessdo da patente. Em muitos paises,

o pedido de patente oferece protecdo tempordria ao requerente a partir do momento de sua
publicacdo. No entanto, o requerente sé adquire a titularidade dos direitos sobre a patente e s6
pode fazer valer esses direitos apds a concessao da patente.

O atual padrdo internacional para o prazo de prote¢do é de 20 anos, contados da data de
depésito do pedido,*” desde que as taxas de renovagdo ou manutencdo sejam pontualmente
pagas e que nenhum pedido de invalidagdo ou revogacao seja atendido nesse periodo. Caso a
invencdo se torne obsoleta ou ndo possa ser comercializada com éxito, o titular da patente pode
optar por ndo manté-la ou renova-la, deixando que ela expire antecipadamente.

Com a expiracdo da patente, a invencdo torna-se propriedade publica.

Em alguns paises, o prazo de protecao pode ser ampliado para mais de 20 anos quando a
comercializagdo é postergada em virtude do tempo necessario a obten¢do da devida aprovagao
pelas autoridades competentes (como acontece, por exemplo, com produtos farmacéuticos

ou agroquimicos).

Em outros paises, em vez de ampliar o prazo de vigéncia da patente em si, o instituto de
propriedade intelectual pode conceder um certificado complementar de protecdo para ampliar
o periodo de protecdo, normalmente disponivel para patentes do tipo mencionado acima, cuja
comercializagdo tenha sido postergada por requisitos de aprovacao.

Os certificados complementares de protecdo tém duracao limitada e geralmente ndo podem ser
superiores a cinco anos.

24.5 Procedimentos de recurso

Em muitos sistemas, ha instrumentos de recurso contra as decisdes dos examinadores no
interior do proprio instituto de patentes, como é o caso das camaras de recurso. Em outros
sistemas, pode-se recorrer das decisdes do instituto de patentes na Justica, seja por meio de uma
revisdo judicial ou de uma reapreciacdo de toda a matéria.

Em que pesem essas disposi¢des internas, o Poder Judicidrio frequentemente desempenha
importante papel revisor no que tange as decisdes do instituto de patentes, como as relativas ao
pedido de patente (envolvendo a definicdo da data de depdsito, por exemplo) e ao indeferimento
de pedidos ou de concessdo de patentes, assim como nos casos de ndo pagamento de taxas por
parte do titular da patente na forma ou no prazo devidos.

O juiz que recepciona e aprecia esses recursos normalmente tem a disposi¢do os seguintes
cursos de agao:

* negar provimento ao recurso;

* dar provimento ao recurso;

* reenviar o caso para o instituto de patentes para reavaliagdo; ou

* caso a decisdo recorrida tenha sido pelo indeferimento do pedido, o juiz pode autorizar que
o requerente modifique as reivindica¢ées e determinar que, feito isso, o instituto de patentes
conceda a patente a invengao.

Ao reenviar o caso para o instituto de patentes, o juiz pode fazer recomendagdes para a
modificacdo das reivindica¢des, da descri¢do ou dos desenhos incluidos no pedido de patente.

47 Acordo TRIPS, Artigo 33.



2.5 Requisitos de uma patente valida

Para ser suscetivel de prote¢do de patente, a invencao reivindicada em geral deve cumprir os
seguintes requisitos:

* consistir em matéria patenteavel;

* ser nova (conhecido como requisito de novidade);

* envolver uma atividade inventiva (conhecido como requisito de ndo evidéncia);

* ser suscetivel de aplicacdo industrial (ou ser util);*

* serdivulgada de forma clara e integral no pedido de patente (conhecido como requisito de
divulgagdo); e

* incluir reivindica¢des delimitando o escopo da invengao reivindicada.

Sao as reivindica¢des que estabelecem o escopo da protecdo de patente. Em razdo disso,
questdes relativas ao cumprimento dos requisitos de matéria patenteavel, novidade,
atividade inventiva (ndo evidéncia) e aplicacdo industrial (utilidade) séo dirimidas com base
nas reivindicagdes.

Em casos envolvendo patentes, com frequéncia surgem questdes técnicas, pois é comum

que as patentes estejam voltadas para areas de ciéncia ou tecnologia, de modo que juizes e
examinadores de patentes que se ocupam de questées de validade ou violagdo de patente
amiude recorrem a avaliagdo de peritos. De modo geral, o objetivo das provas periciais é por
0 juiz ou examinador na condi¢do de uma pessoa versada na técnica em questdo na data de
prioridade das reivindica¢des, para que ele possa avaliar o significado dessas reivindicacdes e
deliberar sobre as questdes relativas a validade da patente da perspectiva de tal pessoa.

2.5.1 Matéria patenteavel

O sistema de patentes protege “inven¢des”, termo cujo escopo ndo é uniforme e cuja definicdo
comporta varia¢des conforme a legislacdo de cada pais.

Normalmente, considera-se que uma inven¢do é um produto ou um processo que consiste em
uma nova maneira de fazer algo ou que oferece uma solucdo técnica nova para um problema
técnico. Portanto, criagdes de natureza ndo técnica, como designs e obras literdrias, artisticas
ou musicais, ndo sdo consideradas matéria patentedvel. A protecdo de patente é oferecida para
invencgdes, sejam elas produtos ou processos, em todos os setores tecnoldgicos.*

Em muitas jurisdi¢des, a legislacdo ndo contém uma defini¢do para o termo
“invencdo”, oferecendo antes uma lista ndo exaustiva de matérias que ndo devem ser
consideradas invengdes.

Embora existam diferencas consideraveis entre os paises, seguem-se alguns exemplos do tipo de
matéria passivel de ser incluida nessas listas:

* descobertas de materiais ou substancias ja existentes na natureza;

* teorias cientificas ou métodos matematicos; e

* esquemas, regras ou métodos para empreender atividades comerciais, para executar atos
puramente intelectuais ou para jogar.

Além disso, as legisla¢des nacionais podem excluir as seqguintes matérias da patenteabilidade:

* métodos diagndsticos, terapéuticos e cirargicos para o tratamento de seres humanos ou
animais (mas ndo os produtos a serem usados nesses métodos); e

* plantas e animais que ndo sejam microrganismos, e processos essencialmente biolégicos para
a producao de plantas e animais, que ndo sejam processos nao biolégicos e microbiolégicos.>

48 Ver Acordo TRIPS, Artigo 27(1).
49 Acordo TRIPS, Artigo 27.1.
50 Acordo TRIPS, Artigo 27.3.
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(Deve-se observar, porém, que nos termos do Acordo TRIPS, as obtencdes vegetais devem ser
protegidas por patentes ou por um sistema sui generis efetivo ou por uma combinacdo de ambos.')

O Acordo TRIPS prevé ainda que os membros da OMC podem excluir da patenteabilidade
invencdes cuja exploracdo comercial seria contraria a ordem publica ou a moralidade.

Programas de computador

Os algoritmos matematicos que servem de base para a funcionalidade avancada de programas
de computador podem ser protegidos por patentes em alguns paises, ao passo que em outros
estdo excluidos da patenteabilidade. No entanto, em alguns destes Ultimos paises, inven¢des
relacionadas a programas de computador sdo patenteaveis desde que sejam consideradas uma
contribuicdo ao estado da técnica.

Na maioria dos paises, o cddigo-objeto e o cddigo-fonte dos programas de computador podem
ser protegidos por direitos de autor. Muitas empresas recorrem aos direitos de autor para
proteger o cédigo-objeto de seus programas de computador, resguardando o cédigo-fonte como
segredo comercial.

Ciéncias da vida

Nos ultimos anos, observa-se um aumento significativo no nimero de pedidos de patente na
area de ciéncias da vida - particularmente em biotecnologia. A patenteabilidade nessa area varia
de pais para pais. Embora a prote¢do de patente esteja igualmente disponivel para invencdes
em todos os setores tecnoldgicos,>® a aplicagdo da legislagcdo de patentes a inven¢des na area de
ciéncias da vida suscita algumas complexidades especificas.

Em primeiro lugar, a defini¢do do escopo da matéria bioldgica suscetivel de prote¢do de
patente tem variado conforme a jurisdi¢do. Nao ha consenso, por exemplo, quanto ao
entendimento de que os materiais bioldgicos, isolados ou derivados de organismos vivos
de ocorréncia natural, devem ser vistos como simples “descobertas” ou se podem ser
considerados “invengdes” e, neste caso, em quais condi¢des.

Em segundo lugar, em alguns paises em que as plantas sdo matéria patentedvel, mas
nao as obten¢des vegetais, é importante, por uma questdo de seguranga juridica,
estabelecer entre elas uma distingdo clara. Quando, para preservar a ordem publicae a
moralidade, considera-se necessario impedir a exploracdo comercial de certas invencées
biotecnoldgicas, como processos de clonagem de seres humanos ou de modificagdo

da linha genética germinal de seres humanos, essas inven¢ées devem ser excluidas da
patenteabilidade. Em paises onde os métodos diagndsticos, terapéuticos e cirtirgicos
para o tratamento de seres humanos ou animais sdo excluidos da patenteabilidade,

os métodos de terapia genética para o tratamento de cancer provavelmente ndo séo
suscetiveis de patenteamento.

Com a continuidade do avanco tecnoldgico na area de ciéncias da vida, as questdes
relativas a patenteabilidade continuardo sendo objeto de evolugdo juridica e judicial em
inimeras jurisdicdes.

2.5.2 Novidade

A novidade ndo é algo que se possa estabelecer de forma positiva; apenas a sua auséncia tem
como ser provada.

Uma invengdo é considerada nova se nao fizer parte do estado da técnica. Embora possa variar
de pais para pais, a definicdo de “estado da técnica” geralmente se refere a todo o conhecimento
técnico pertinente a que o publico tenha acesso em qualquer lugar do mundo antes da primeira
data de depésito do pedido de patente em questdo, incluindo patentes, pedidos de patente e
todo tipo de literatura ndo patentaria.

51 Acordo TRIPS, Artigo 27.3(b). A Convencdo Internacional para a Prote¢do das Obtencdes Vegetais, adotada em 2 de
dezembro de 1961 (“Convengdo UPOV"), prevé um sistema sui generis para a protecdo de obtencdes vegetais que é
usado por muitos paises. A Convengdo esta disponivel em: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/details/27.

52 Acordo TRIPS, Artigo 27.2.
53 Acordo TRIPS, Artigo 27.1.



https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/details/231
https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/details/231
https://wipolex.wipo.int/en/treaties/details/27

Sao trés as formas de divulgagdo publica por meio das quais uma invencdo pode se tornar parte 31
do estado da técnica, a saber:

* descri¢des por escrito da invengdo em qualquer forma de publicagdo (como em um artigo
publicado em uma revista cientifica, incluindo publicagdes em formato digital);

* descri¢Bes orais da invencdo, proferidas em publico (como apresenta¢des em conferéncias,
palestras ou programas de radio); e

* exibi¢des ou usos publicos (como o uso no comércio ou sua exibicdo em um catalogo
da empresa).

Na avaliacdo da novidade da invencdo, os itens do estado da técnica geralmente devem

ser considerados em separado (ndo de forma combinada). Em outras palavras, para negar
a novidade, um documento do estado da técnica deve conter todas as caracteristicas da
reivindicacdo da invenc&o. E o que se entende por antecipacdo da matéria da reivindicacdo.

Um documento escrito pode anular a novidade de qualquer invencdo reivindicada se contiver, de
maneira explicita, a matéria da reivindicacdo. Para se avaliar se esse é o0 caso, a matéria descrita
na reivindica¢do do pedido de patente é comparada, elemento por elemento, com os contetidos
de cada publicacdo individual. Determina-se a falta de novidade se uma publicacdo contiver,

em si, todas as caracteristicas da reivindicagdo (isto &, se contiver a matéria da reivindicacao).

Pode-se considerar também que a falta de novidade esta implicita na publica¢do se, ao executar
0 “ensinamento” nela contido, uma pessoa com dominio mediano da técnica (ver se¢do 2.5.3)
inevitavelmente chegar a um resultado correspondente aos termos da reivindicagdo. Esse tipo de
falta de novidade s6 é levado em conta se inexistirem ddvidas razoaveis quanto ao efeito pratico
do “ensinamento”.

Em muitas circunstancias, a divulgacdo da invencdo anteriormente a data de depdsito pode
anular sua novidade, tornando-a ndo suscetivel de patenteamento, salvo se a legislacdo aplicavel
prever um periodo de graca - de seis meses a um ano, em geral. Nos paises que adotam esse
mecanismo, se o pedido for depositado dentro do periodo de graca, eventuais divulga¢des
anteriores ao depdsito, feitas pelo requerente da patente ou com sua aprovacao, ndo impedem o
patenteamento da invengdo. No entanto, como nem todas as legislagdes nacionais preveem um
periodo de graca, recorrer a ele em determinado pais pode impossibilitar o patenteamento em
outros mercados de interesse do requerente.

2.5.3 Atividade inventiva (nao evidéncia)

Mesmo que qualquer diferenca entre a invencdo e o estado da técnica seja suficiente para se
considerar satisfeito o requisito da novidade, no caso da atividade inventiva ndo basta que a
invencdo reivindicada seja nova no sentido de que se diferencia de alguma maneira do estado da
técnica. Considera-se haver atividade inventiva apenas quando, levando-se em conta o estado da
técnica, a invencdo ndo é evidente para alguém com dominio mediano da técnica pertinente (isto
é, da area tecnoldgica em questao).

* Aexpressdao dominio mediano tem por finalidade indicar um representante hipotético de uma
pessoa que:
- conheca e compreenda todas as informagdes relevantes no que tange ao estado da técnica;
- detenha conhecimentos e habilidades gerais comuns na area pertinente da técnica; e
- seja capaz de aplicar as faculdades usuais da légica e da razdo com base nesses
conhecimentos na drea em questao.

* Em termos abrangentes, o conhecimento geral comum corresponde as informagdes que,
na data de prioridade das reivindicagdes sob exame, sdo em geral conhecidas por pessoas da
area técnica a que se destina a invengdo. Parte-se do principio de que a pessoa com dominio
mediano do estado da técnica tem uma capacidade inovadora limitada, ndo se esperando de
sua parte o exercicio de uma imaginagdo inventiva.
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Por conseguinte, o cumprimento do requisito de atividade inventiva possivelmente seja o mais
dificil de determinar no exame substantivo de um pedido de patente.
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Na pratica, isso também significa que as provas periciais apresentadas por especialistas no tocante
a presenca, ou ndo, de atividade inventiva na inven¢do devem ser tratadas com cautela caso esses
especialistas sejam considerados individuos dotados de capacidade inovadora ou inventiva.

As provas do carater evidente da inven¢do devem ser determinantes apenas quando ela for
evidente para alguém que nao detenha um dominio superior ao dominio médio da técnica entre
as pessoas que atuam no setor tecnoldgico pertinente no pais em questao.

Diferentemente do que ocorre com o requisito da novidade, em que os elementos probatérios
ndo podem ser considerados de forma combinada, e dependendo da formulagdo especifica
da legislacdo de patentes do pais em questdo, ao determinar o carater evidente da invencao

o examinador pode supor que a pessoa hipotética medianamente versada na técnica esteja
em condicdes de consultar documentos do estado da técnica e combinar mais de um de seus
elementos para chegar a invengao.

Em muitos paises, é Util considerar os seguintes critérios na avaliagdo da atividade inventiva:

* o problema a ser solucionado;
* asolugdo apresentada para esse problema;e
* os efeitos vantajosos, se houver, da inven¢do em relagdo a técnica anterior.

Se o problema for evidente, 0 exame se concentrara na originalidade da solucdo reivindicada.
Se a solu¢do ndo contiver atividade inventiva, trata-se entdo de determinar se seu resultado é
evidente ou se tem carater surpreendente, seja pela natureza da solucdo, seja por seu alcance.

Se uma pessoa com dominio mediano da técnica é capaz de identificar o problema, soluciona-lo
da maneira reivindicada e prever o resultado, o mais provavel é que a invencdo ndo contenha
atividade inventiva.

2.54 Aplicacdo industrial (utilidade)

Considera-se que a invencao reivindicada possui aplicagdo industrial se puder ser realizada ou
usada em qualquer atividade industrial.

Isso significa, em primeiro lugar, que a inveng¢do deve ser suscetivel de uso com finalidade
industrial ou comercial, ndo constituindo algo meramente tedrico:

* se o intuito for que a invengdo seja um produto ou parte de um produto, deve ser possivel
fabricar esse produto; e

* se o intuito for que a invencdo seja um processo ou parte de um processo, deve ser possivel
realizar esse processo ou usa-lo na prética.

Em segundo lugar, o termo “industrial” deve ser entendido em seu sentido mais abrangente,
como algo distinto de atividades puramente intelectuais ou estéticas, incluindo, por exemplo, os
setores agricola e de pesca.

Em alguns paises, o requisito de “aplicagdo industrial” € denominado utilidade. Embora o escopo
exato do requisito de utilidade varie conforme o pais, para que uma invengdo satisfaga esse
requisito, geralmente se exige que sua utilidade seja:

* especifica ou particular;
* substantiva ou pratica (relativa ao “mundo real”);e
e crivel.

Considerando-se as caracteristicas gerais comuns apresentadas pelos requisitos de aplicacdo
industrial e utilidade, pode-se afirmar que inven¢des claramente inoperaveis segundo bem
estabelecidas leis da natureza, como uma maquina de moto-continuo, nao satisfazem o requisito
de aplicagdo industrial e tampouco o de utilidade.



2.5.5 Requisitos de divulgacdo de uma patente valida

Os pedidos de patente devem divulgar a inven¢do de forma suficientemente clara e abrangente,
de modo a poder ser reproduzida por um técnico no assunto,>* isto é, uma pessoa com dominio
mediano da técnica no setor tecnoldgico especifico. A definicdo de “técnico no assunto”

alude a ideia de que se espera que as pessoas que lerem o pedido de patente disponham

de conhecimentos suficientes para entender a invencao divulgada sem que o autor precise
descrevé-la em todos os seus detalhes basicos.

Na descrigdo da invengdo reivindicada deve-se apresentar ao menos uma maneira de executa-la,
com exemplos quando pertinente, e fazendo referéncia a desenhos, se houver. Em alguns paises,
a legislagdo de patentes exige que o inventor divulgue a “melhor maneira” de realizar ou executar
a invengdo que seja do conhecimento do requerente na data de depésito ou de prioridade.*

No caso de patentes envolvendo microrganismos que ndo tém como ser suficientemente
divulgadas por escrito, muitos paises exigem que o microrganismo seja depositado em uma
instituicdo de depdsito habilitada.

256 Unidade de invencao

A maior parte das leis de patentes limita o niUmero de inven¢des distintas que podem ser
incluidas em um Unico pedido de patente e determina que deve haver unidade de invencdo entre
elas. Na falta dessa unidade, o instituto de patentes pode determinar que o requerente restrinja
as reivindicag¢@es ou divida o pedido.

Embora alguns paises (como os Estados Unidos, por exemplo) apliquem essa exigéncia com
bastante rigor, outros paises (como os signatarios da Convencdo sobre a Patente Europeia®, por
exemplo) permitem que um conjunto de inven¢des, reunidas para formar um dnico “conceito
inventivo”, seja incluido em um Unico pedido. Em virtude das diferencas na legislagdo aplicavel,
pode ser suficiente depositar um tnico pedido em determinados paises, ao passo que em outros
paises as mesmas reivindica¢des talvez exijam o depdsito de dois ou mais pedidos.

26 Direitos conferidos pela protecdo de patente
2.6.1 Direito exclusivo de impedir que a invenc¢do protegida seja explorada por terceiros

A concessdo de uma patente permite que seu titular impeca terceiros de fabricar, usar, colocar
avenda, vender ou importar a inven¢do protegida.>’ O titular da patente conserva esse direito
durante a vigéncia da patente, desde que quaisquer taxas de renovagdo ou manutencao sejam
devidamente pagas.

O direito do titular da patente é exclusivo, a menos que terceiros sejam por ele autorizados a
explorar a inven¢do, mediante, por exemplo, uma licenca (ver se¢do 2.6.2). O direito exclusivo é a
base da protecdo do titular contra eventuais violagdes (ver se¢do 2.8).

No entanto, os direitos que o titular da patente detém sobre a invencdo podem sofrer
algumas limitagdes.

* Asreivindica¢des que estabelecem o escopo da protecdo podem estar sujeitas a modificacdo
ou invalidagdo pela Justica, caso contenham deficiéncias que ndo tenham sido detectadas
antes da concessdo da patente.

» (aso a invengdo patenteada consista em melhoria ou desenvolvimento de uma patente anterior
ainda em vigéncia e, portanto, ndo possa ser explorada sem violagdo da patente anterior, seu
titular pode ser obrigado a obter uma licenga e pagar royalties ao titular da patente anterior.

54 Acordo TRIPS, Artigo 29.1.
55 Acordo TRIPS, Artigo 29.1.

56 Convencdo sobre a Concessdo de Patentes Europeias, de 5 de outubro de 1973, modificada pelo ato relativo a revisdo
do Artigo 63 da CPE, de 7 de dezembro de 1991, e pelo ato relativo a revisdo da CPE, de 29 de novembro de 2000
(“Convencdo sobre a Patente Europeia”), disponivel em: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/details/226.

57 Acordo TRIPS, Artigo 28.1.
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* Aslegislagdes nacionais preveem, em prol do interesse publico, algumas excecdes e limitacdes
a aplicacdo de direitos exclusivos de patente (ver se¢do 2.8.2).

Uma dessas limitagdes é o “esgotamento” de direitos (ver se¢do 2.8.3.2).
2.6.2 Cessao e licenciamento

O titular de uma patente pode optar por ndo se dedicar a sua exploragdo, preferindo, em vez
disso, vendé-la ou licenciar os direitos que detém sobre ela.>®

Avenda de uma patente se da por meio de cessao, consistindo na transferéncia da titularidade
da patente para outra pessoa. As cessdes normalmente envolvem o pagamento Unico de um
valor acordado, sem implicar o compromisso com o pagamento de royalties no futuro, seja qual
for a lucratividade futura da patente.

O licenciamento permite ao titular da patente conceder a terceiros autoriza¢do para usar a
invencdo patenteada para fins mutuamente acordados. Considera-se que as licencas concedidas
pelo titular da patente sdo “voluntarias” (distinguindo-se, portanto, das licencas “compulsérias”
ou “ndo voluntarias”). Nesse caso, geralmente as duas partes assinam um contrato, em que se
especificam as condicdes e o escopo do licenciamento.

Em geral, dependendo do nimero de licenciados que serdo autorizados a usar a patente, sdo trés
os tipos de contrato de licenca: licenga exclusiva, licenca tnica e licenga ndo exclusiva.

* Licenca exclusiva: Apenas um licenciado tem o direito de usar a tecnologia patenteada,
estando o préprio titular da patente impedido de usa-la.

* Licenca tnica: Apenas um licenciado e o titular da patente tém o direito de usar a
tecnologia patenteada.

* Licenca ndo exclusiva: Varios licenciados e o titular da patente tém o direito de usar a
tecnologia patenteada.

Um mesmo contrato de licenga pode conter clausulas concedendo alguns direitos em regime
de exclusividade e outras clausulas em que os direitos sdo concedidos em carater Unico ou
ndo exclusivo.

O titular do direito geralmente é compensado por meio de um pagamento Unico e/ou de royalties
recorrentes, 0s quais podem ser baseados no volume de vendas do produto em questdo (isto &,
royalties por unidade) ou nas vendas liquidas (isto é, royalties com base na receita liquida). Em
muitos casos, a remuneracao relativa a uma licenca de patente consiste em uma combinacao de
um montante pago uma Unica vez e royalties recorrentes, sendo que, em algumas situagdes, os
royalties sdo substituidos por participa¢des aciondrias na empresa licenciada.

De modo geral, nos contratos de licenca que envolvem o pagamento de royalties, as partes
podem estabelecer livremente a taxa de licenciamento, conforme fatores especificos da atividade
comercial subjacente. Ao chegar a um acordo, no entanto, as partes devem tomar cuidado para
ndo infringir a legislacdo em matéria de concorréncia (antitruste), destinada a evitar distor¢ées
concorrenciais. Trata-se de uma preocupagdo particularmente importante na drea de normas
técnicas, em que pode ser necessario licenciar as chamadas patentes essenciais (SEP) em
condicdes justas, razoaveis e ndo discriminatdrias (condi¢des FRAND). Deve-se observar ainda
que, por essa razao, em alguns paises os contratos de licenca precisam ser registrados junto a
uma autoridade regulatéria governamental.

2.7 Revogacado ou invalidacao

Os processos de revogacao ou invalidacdo oferecem um caminho para o cancelamento de
patentes. Dependendo do pais, esses processos devem ser ajuizados na Justica.

58 Acordo TRIPS, Artigo 28.2.
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Em ac¢des judiciais destinadas a fazer valer o direito conferido por uma patente, é muito comum
que os requeridos, além de refutar a violacdo, defendam-se também com o argumento adicional
de que a patente é invélida e, portanto, ndo suscetivel de aplicagdo mesmo que alvo de violagao.

Em algumas jurisdicdes, as questdes de violagdo e validade sdo apreciadas conjuntamente; em
outras, o sistema é bifurcado e essas questdes sdo tratadas separadamente, em foros distintos
(em que com frequéncia especialistas juridicos e técnicos atuam como juizes), ou sdo submetidas
ao instituto nacional de patentes. Quando as questdes sdo apreciadas conjuntamente,

pode-se apensar a processos de violagdo, na forma de reconvenc¢do, uma alegagao de nulidade.
Quando o tratamento é separado, o requerido em processos de violagdo geralmente precisa
ajuizar, a parte, uma acdo de nulidade (também conhecida como ac¢do de invalidade) no tribunal
da jurisdicdo competente e requerer a suspensdo do processo de violagdo até que a agdo de
nulidade seja julgada. As condi¢des em que os processos de violagdo podem ser suspensos
variam conforme o cédigo de processo civil da jurisdigdo em questdo.

Em geral, o 6nus da prova de nulidade recai sobre a parte que alega a nulidade da patente.

2.8 Acoes por violacao de patente
Aviolagdo de direitos sobre patentes pode se dar de diversas maneiras.

Uma primeira possibilidade é que a violacdo de uma patente por parte de terceiros pode
acontecer de forma deliberada, sem que haja qualquer tentativa de evita-la. Esse tipo de
violacdo envolve a simples cépia da invencdo ou a inclusdo nela de pequenas variacdes
ou modifica¢des, podendo acontecer porque o infrator é inescrupuloso ou recebeu a
orientacdo de que a patente (ou reivindicacdo) em questdo ndo é valida. Em casos desse
tipo, pode-se considerar que a ocorréncia de violagdo é evidente e a principal questdo a
ser resolvida é se as reivindica¢des da patente sdo validas.

Em uma segunda situa¢do, embora a violagdo da patente por terceiros possa ter sido
deliberada, observa-se a tentativa de evitar, ou “contornar”, o escopo das reivindica¢des
da patente e, portanto, um esforco para evitar a violagdo. No entanto, mesmo havendo
uma tentativa genuina de contornar a patente, ainda que com o uso da ideia basica

do inventor, o resultado nem sempre escapa do escopo de suas reivindicagdes. Essa
possivelmente seja a forma mais comum de violagdo com que se deparam os titulares de
patentes, motivando a maioria das a¢des judiciais por violagdo de patente.

Um terceiro tipo de situagdo sdo as violagbes acidentais. Considerando-se que pode haver,
simultaneamente, varios individuos em busca de uma solu¢do para um mesmo problema,
é plausivel supor que outras pessoas cheguem a ideias similares as que deram origem

a invengdo patenteada. Embora o titular da patente suspeite que sua invencdo tenha

sido copiada, nada impede que outra pessoa tenha percorrido caminhos diferentes para
chegar a uma solugdo similar, ou mesmo idéntica.

2.81 Elementos de violacao

Para demonstrar a violacdo, o titular da patente em geral precisa provar que certos elementos
estdo presentes. Especificamente, deve-se comprovar que:

* o suposto infrator cometeu um ato ilicito;

* o atoilicito diz respeito a uma invenc¢do contida nas reivindica¢des da patente;

* o atoilicito foi cometido depois da publicacdo do pedido da patente ou, caso ndo tenha havido
publica¢des antecipadas, depois da concessdo da patente; e

* o atoilicito foi cometido no pais em que a patente foi concedida.

2.811 Atos ilicitos
O elemento mais importante na demonstra¢do de uma violacdo é a conduta ilicita por parte
do acusado.

Capitulo 2 Patentes
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* Quando a invengdo reivindicada é um produto, normalmente constitui uma violagdo fabricar,

usar, colocar a venda, vender ou importar o produto patenteado.>®

* Quando a invencdo reivindicada é um processo, seu uso, assim como a fabricacdo, o uso, a

colocagdo avenda, a venda ou a importacdo de produtos obtidos diretamente a partir desse processo,
constitui uma violagdo.®

Além disso, em algumas jurisdi¢des, os atos ilicitos abrangem também violag¢ées indiretas
- como, por exemplo, o fornecimento de qualquer dos meios, relacionados a um elemento
essencial da invencdo, empregados na execucdo da invencao.

As defini¢des exatas dos termos dos diferentes atos ilicitos dependem da legisla¢do nacional ou
regional, podendo variar de jurisdi¢do para jurisdi¢do. No entanto, as descri¢bes apresentadas a
seguir podem ser Uteis para uma defini¢do de ato ilicito em geral.

Fabricar o produto geralmente significa que o produto reivindicado na patente é
concretamente produzido. Com frequéncia chama-se isso de concretizagdo da invengdo
reivindicada. Pode-se falar também em manufatura do produto, sobretudo quando este
é produzido em escala comercial. O método de manufatura e o volume em que o produto
é manufaturado sdo irrelevantes quando se trata de determinar se houve ou ndo violagdo
de um produto patenteado.

Uma patente de produto geralmente protege todos os tipos de uso e comercializagdo do
produto patenteado.

O uso de um produto patenteado ndo exige repeti¢do ou continuidade. Um tnico uso
constitui ato ilicito, independentemente de quem for o usudrio do produto patenteado e
da finalidade de seu uso.

Colocar um produto a venda pode ser considerado um ato de violacdo independente.®
Trata-se, em geral, de uma ag¢do que implica colocar o produto objetivamente a
disposicdo, sob demanda, de alguém que adquire o poder de dele dispor; em geral, ndo
é necessario que o produto colocado a venda seja efetivamente produzido ou que esteja
pronto para entrega. Como as patentes sdo direitos territoriais, é preciso haver uma
conexdo suficiente com o mercado interno da jurisdicdo em questdo para que o ato de
colocar o produto & venda constitua, nessa jurisdi¢do, uma violagdo. E o que geralmente
ocorre quando a acdo se da em um pais com protec¢do de patente. Ndo obstante, em
determinadas circunstancias e dependendo da legislagdo nacional ou regional pertinente,
ofertas de venda voltadas para consumidores de outro pais com protecdo de patente
podem ser consideradas atos ilicitos.

Vender o produto geralmente corresponde a venda efetiva do produto, subsequente a
sua colocagdo a venda.

Importar o produto geralmente significa que um produto abrangido pelo escopo

das reivindicacdes de patente é trazido para um pais onde essa patente se encontra
devidamente protegida. A importacdo consiste no ato fisico de transportar o produto
para dentro das fronteiras do territério protegido. Nao importa o pais de onde o produto
é importado. Tampouco importa se o produto importado goza de protecdo de patente no
pais onde foi fabricado ou no pais de onde é importado.

No que tange a processos patenteados, em termos abrangentes, apenas a fabricacdo
de produtos diretamente obtidos por meio do processo patenteado constitui um ato
ilicito. Nesse contexto, diretamente significa “imediatamente” ou “sem transformacdes
ou modifica¢Bes adicionais”. Uma das dificuldades para se determinar a violagdo nesse
tipo de caso é provar que o processo patenteado foi usado na fabricagdo do produto.
Para superar essa dificuldade, algumas legislagdes nacionais invertem o 6nus da prova
nas patentes de processos, introduzindo a seguinte presuncdo: se o produto diretamente

59 Ver Acordo TRIPS, Artigo 28.1(a).
60 Ver Acordo TRIPS, Artigo 28.1(b).

61

Ver Acordo TRIPS, Artigo28.1(a).



resultante do uso do processo patenteado era novo na data de depdsito ou na data de 37
prioridade do pedido de patente, presume-se, na auséncia de provas em contrario, que

um produto idéntico manufaturado por terceiros tenha sido obtido por esse mesmo

processo. Outras legislacdes preveem que, havendo uma probabilidade substancial de

que o produto idéntico foi fabricado pelo processo e o titular da patente, apesar de ter

envidado esforcos razodveis, nao foi capaz de determinar o processo usado, presume-se,

na auséncia de provas em contrario, que um produto idéntico manufaturado por terceiros

tenha sido obtido por esse mesmo processo.%

2.8.1.2 Escopo da reivindicacao

Os pedidos de patente apresentam uma estrutura similar no mundo inteiro, compreendendo um
requerimento, um relatério descritivo, reivindica¢des, desenhos (se necessario) e um resumo.

O escopo de prote¢do da patente é sempre determinado pelas reivindicagdes. A especificacdo
ou o relatério descritivo e os desenhos podem ser usados na interpretagdo das reivindicacdes e
devem respalda-las integralmente e com clareza.

O fato de o produto ou processo em relacdo ao qual se cometeu um ato ilicito estar, ou ndo,
compreendido no escopo das reivindicagdes da patente é, normalmente, a questdo decisiva
em qualquer agdo por violagdo de patente. Essa tarefa de “elucidagdo da reivindicagdo” cabe
ao julgador, que deve interpretar o significado das reivindica¢des. Por sua vez, o modo como
o Judiciario interpreta uma reivindicacdo depende da legislagdo local e, até certo ponto, das
normas ou regulagdes vigentes. Portanto, o significado de uma reivindicagdo depende da
jurisdicdo em que ela é interpretada.

Na tentativa de estabelecer se determinado objeto viola determinada reivindicacdo de patente,
pode-se decompor a reivindicagdo em seus elementos individuais, de forma a confronta-los com
os elementos da suposta violagdo.

Na contraposi¢do dos elementos individuais de uma reivindicagdo com os elementos
correspondentes da suposta violagdo, pode ser instrutivo ter em mente as seguintes indagacoes:

* Todos os elementos da reivindicagdo estao presentes na suposta viola¢ao?
* Todos os elementos tém a mesma forma?

* Todos os elementos desempenham a mesma fung¢ao?

* Oselementos tém a mesma relagdo com os outros elementos?

Se a resposta a todas essas indagacdes for afirmativa, é provavel que, sendo a reivindicacdo em
questdo valida, configure-se a violagdo.

O produto ou processo que constitui violagdo precisa incluir todos os elementos da invengdo
definida em uma reivindicagdo.

E raro, porém, que se consiga determinar a ocorréncia de violacao de forma inequivoca.

Mesmo simples diferengas formais com o mesmo resultado funcional, por exemplo, podem

ser entendidas como violagdo. Do mesmo modo, é possivel que a simples alteracdo na ordem
das etapas de um processo ndo baste para evitar a determinagao de violagdo, caso o resultado
dessas etapas seja 0 mesmo. Ademais, a mera presenca de elementos adicionais em um produto
ou processo ndo evita a violacdo quando todos os elementos da reivindicagdo de patente
também estdo presentes.

Com frequéncia, é dificil determinar se a redagdo das reivindicacdes - interpretada a luz da
especificagdo (ou do relatério descritivo e de eventuais desenhos), se necessario - define uma
invencdo que abrange a matéria a que se imputa violagdo. Um dos aspectos mais dificeis na
interpretacdo de reivindica¢des de patente é determinar se houve substituicdo de elementos
equivalentes na suposta violagdo. Digamos, por exemplo, que determinada reivindicagao inclui,
como caracteristica, “uma mola”. Se, em vez de conter uma mola, o aparelho a que se imputa
violagdo opera com um tubo de borracha sélida que, em certos aspectos, funciona como uma
mola, pode-se ainda assim afirmar que esta configurada a violagdo?

atentes
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Muitos paises adotam uma “doutrina de equivaléncias” para impedir o uso de inven¢des patenteadas por
infratores que recorrem a simples substituicdo de um elemento da invencao contida na reivindicagdo

de patente por um material alternativo que seja técnica e funcionalmente equivalente a esse elemento,
mesmo que o material alternativo constitua uma melhoria. O tratamento dado a essa questdo

varia conforme a jurisdi¢do, dependendo da metodologia aplicavel na determinacdo do escopo das
reivindica¢Bes. Em alguns paises, a equivaléncia esta restrita aos casos em que o material alternativo usado
pelo infrator funciona essencialmente da mesma maneira e produz o mesmo resultado que o elemento
contido na reivindicagdo. Em muitos 6rgaos jurisdicionais, exige-se ou espera-se o auxilio de um perito que
oriente o julgador no que tange ao mérito técnico desse tipo de questao - isto é, que Ihe permita decidir se
se pode considerar que um tubo de borracha é abrangido pela expressado “mola”, contida na reivindicagao.

A maioria das patentes contém mais de uma reivindica¢do. Quando a patente em litigio contém diversas
reivindicagdes em relagdo as quais seu titular alega ter havido violagdo, o juiz deve considerar separadamente
cada reivindicagdo para verificar a ocorréncia de violagdo. Mesmo que uma das reivindicagdes seja considerada
invalida ou livre de viola¢do, é perfeitamente possivel que o titular da patente consiga coibir a violagdo se houver
outra reivindicagdo que seja considerada valida e em relacdo a qual se determine a ocorréncia de violagdo.

2.8.2 Excegdes e limitacdes

Os atos proibidos estao sujeitos a exceg¢des e limitagdes. A maioria das legislagdes nacionais prevé casos
especificos em que se permite a terceiros a realizacdo, em relagdo a invencdo patenteada, de determinados
atos ndo autorizados que em outras circunstancias constituiriam violagdo.®> Embora variem de pais para
pais, as excegdes e limitagdes costumam incluir:

* atos com finalidades particulares e ndo comerciais;

* atos realizados unicamente para fins de pesquisa e experimentos;

* atos relativos a uma invencdo patenteada que tenha sido levada ao mercado pelo titular da patente ou
com sua autorizagdo;

* uso dainvencdo patenteada em aeronaves, navios ou veiculos terrestres estrangeiros que adentrem
tempordaria ou acidentalmente o espaco aéreo, o territério ou as aguas territoriais do pais em que a
patente esta em vigor;

* uso continuado de uma invencdo patenteada por terceiros que tenham usado a inveng¢do de boa-fé em
suas atividades comerciais antes da data de depdsito (ou da data de prioridade) ou que tenham feito
preparativos sérios ou efetivos com essa finalidade;

* atos realizados unicamente no que tange a usos que tenham uma relagdo razoavel com a elaboragdo e
apresentacdo das informacdes necessarias a obtenc¢do de aprovagdes regulatérias - sobretudo no caso
de produtos de natureza farmacéutica (conhecida como “exce¢do Bolar"®);

* manipulagdo extemporanea de medicamentos patenteados por parte de um farmacéutico, de acordo
com a receita prescrita por um médico para um paciente individual; e

* quando o produto patenteado é usado nos termos de uma licenga compulséria ou de uma autorizagado
concedida pelo governo em prol do interesse publico (ver se¢do 2.8.3.3).

2.8.3 Defesas contra alegacdes de violacao
Na pratica, as defesas mais comuns em agdes por violagdo de patente incluem:

* nulidade;

* ndo violagao;

* direito de uso anterior;

* esgotamento de direitos;

* licenciamento;

* uso experimental e outras prerrogativas; e

» defesas nao relativas a patentes (com conflitos no que tange a determinagdo das condicdes de
licencas FRAND).

Além das questdes ja abordadas nas se¢des 2.6.2 e 2.8.1, algumas dessas defesas sdo explicadas abaixo.

63 O Artigo 30 do Acordo TRIPS estabelece que os Membros podem prever exceg¢des limitadas aos direitos exclusivos conferidos
por uma patente, contanto que essas exce¢des ndo entrem injustificadamente em conflito com sua exploracdo normal e ndo
prejudiquem injustificadamente os interesses legitimos de seu titular, levando em conta os interesses legitimos de terceiros.

64 Ver adecisdo do Tribunal Federal de Recursos da Circunscrigdo Federal dos Estados Unidos em Roche Products, Inc. v.
Bolar Pharmaceutical Co., Inc., 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).



2.8.31 Nulidade 39
Como se observou na secdo 2.7, em agdes por violagdo de patente é extremamente

comum que, além de refutar a violacdo, os requeridos acrescentem uma defesa adicional,

alegando que a patente é invalida e, portanto, ndo suscetivel de aplicagdo mesmo que

objeto de violagdo. Em virtude do principio de que nenhuma patente invalida é suscetivel

de aplicacdo, os requeridos em ag¢des por violacdo de patente normalmente tém a

possibilidade de apresentar provas de nulidade em qualquer fase do processo e, em

algumas jurisdi¢des, mesmo durante o préprio julgamento. Por conseguinte, a posi¢do dos

titulares de patentes pode se enfraquecer se as pesquisas conduzidas pelos requeridos

produzirem provas relevantes no tocante a validade da patente.

2.8.3.2 Esgotamento dos direitos e importacdes paralelas

O “esgotamento” (ou “exaustdo”) se refere a um dos limites dos direitos de propriedade
intelectual. A partir do momento em que determinado produto protegido por direitos de
propriedade intelectual é comercializado, seja pelo titular desses direitos ou por terceiros com
0 seu consentimento, os direitos sobre a exploracdo comercial do produto deixam de poder ser
exercidos: diz-se que esses direitos se esgotaram.

Em alguns contextos, essa limitagdo também é chamada de “doutrina da primeira venda”, pois os
direitos de exploragdo comercial de determinado produto se extinguem com a primeira venda do
produto. Salvo disposi¢do em contrario prevista em lei, os atos subsequentes de revenda, locagdo,
empréstimo ou outras formas de uso comercial por terceiros ndo podem mais ser submetidos a
controle ou oposicdo por parte do titular dos direitos de propriedade intelectual. E bastante amplo
0 consenso de que esse principio se aplica ao menos no contexto dos mercados nacionais.

Nao se observa igual consenso, porém, no que diz respeito a aplicacdo internacional da doutrina
do esgotamento de direitos. Em outras palavras, ndo é igualmente consensual a ideia de que
avenda de um produto protegido em determinado pais esgota os direitos de propriedade
intelectual sobre esse mesmo produto em outro pais. A questdo ganha relevancia em casos
envolvendo as chamadas importac¢des paralelas, em que produtos originais ou genuinos sdo
importados por uma empresa que atua a margem dos canais de distribuicdo contratualmente
negociados e controlados pelo fabricante ou pelo titular de direitos de propriedade intelectual
sobre os produtos em questao.

O efeito de esgotamento depende da adog¢do do conceito de esgotamento nacional, regional ou
internacional por parte do pais de destino das importacdes.

* O conceito de esgotamento nacional ndo permite que o titular de direitos controle a
exploracdo comercial dos produtos colocados por ele préprio ou com o seu consentimento
no mercado interno. No entanto, o titular de direitos (ou seu licenciado autorizado) pode, com
base no direito de importacado, opor-se a importagdo de produtos originais comercializados
no exterior.

* No caso do esgotamento regional, com a primeira venda do produto protegido, realizada pelo
titular dos direitos de propriedade intelectual, ou com o seu consentimento, esses direitos se
esgotam ndo apenas no mercado interno, mas em todo a regido de que faz parte o pais em
questdo, e as importacdes paralelas dentro dessa regido ndo estdo mais sujeitas a oposigao.

* Quando determinado pais adota o conceito de esgotamento internacional, o esgotamento
dos direitos decorrente da comercializagdo do produto por seu titular, ou por terceiros com o
seu consentimento, ocorre em ambito internacional.

2.8.3.3 Licencas compulsérias e uso governamental

Em muitos paises, a legislagdo prevé que, em determinadas circunstancias e sob certas condi¢des,
0 governo e/ou terceiros podem usar a invencdo patenteada sem a autorizagdo de seu titular. As
disposicoes relativas a essas licengas compulsdrias, ou ndo voluntarias, diferem de outras exce¢des
e limitagdes aos direitos de patente: embora a medida cautelar seja significativamente limitada, o
titular de direitos continua a fazer jus a remuneragdo pelo uso da inven¢do patenteada.

tentes

a

Varios paises também permitem que o governo, em certas circunstancias, explore inveng¢des, ou

determine que elas sejam exploradas por terceiros em seu nome, sem o consentimento do titular
da patente. Essas circunstancias normalmente se referem aos interesses da nagdo em termos de
defesa, economia e satide publica. 3
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Como acontece com as licengas compulsdrias, o uso de uma patente por um governo, ou por
seus agentes autorizados, sem o consentimento do titular da patente, esta sujeito a garantias
processuais e envolve disposi¢des relativas a remuneragdo do titular da patente.

Na prética, nas jurisdi¢des em que essas disposi¢des sdo previstas, é raro que o titular da patente
busque sua aplicagdo ou que ela seja concedida.

2.9 Provas

Conforme o direito processual do pais ou regido em questao e/ou sua legislacdo de patentes,
pode haver limita¢des no que tange aos tipos de prova usados em processos envolvendo
patentes. De modo geral, as provas sdo documentais, testemunhais e periciais. Todas as provas
precisam ser apresentadas de forma abrangente nas peti¢des e nas sustentagdes orais.

* As provas documentais podem ser, entre outras, as seguintes:

- O histérico de decisdes administrativas do instituto de patentes pode ser relevante para a
interpretacdo da reivindicagdo ou para a avaliacdo de sua validade.

- Seoinstituto de patentes indeferiu o pedido por haver, no estado da técnica, uma
publicagdo que anula a novidade da invengdo, suas observa¢des normalmente incluem
areferida publicacdo e comentarios sobre seu significado, assim como a decisao pelo
indeferimento e sua argumentacao.

- Relatérios de experimentos conduzidos com o produto objeto de violagcdo podem
demonstrar a violagdo e recibos de compra do produto que contém violagdo podem
ser apresentados.

- Com aimpressao de ofertas do produto a que se imputa violagdo, veiculadas em paginas da
internet ou publica¢Bes periddicas, exibe-se a oferta a que se imputa violagdo.

- No que tange ao eventual cdlculo de indenizagdo por danos e prejuizos, pesquisas de
mercado e dados relativos a vendas podem ser apresentados como provas.

* Provas concretas, como a inspecdo visual de produtos comercializados a que se imputa

violacdo pode ser apresentada no tribunal ou, ndo sendo isso possivel devido ao tipo do
produto (como acontece, por exemplo, com produtos que ndo tenham como ser transportados
para o interior do tribunal), fora de suas instala¢des. Neste Gltimo caso, fotos do produto a que
se imputa violagdo sdo, com frequéncia, uma boa alternativa.

* Provas periciais frequentemente podem ser incluidas em relacdo a questdes técnicas de

grande complexidade que sdo relevantes para a determinacdo da ocorréncia de violagdo e
a respeito das quais ha desacordo entre as partes. Em paises onde a eventual alegacao de
nulidade apresentada pela defesa é apreciada no ambito da acdo por violacdo, o juiz costuma
acolher provas periciais relativas a:
- uso anterior;
- inteligibilidade e suficiéncia da especificacdo da patente aos olhos de um
técnico competente;
- utilidade da invencao;
- estado do conhecimento geral comum nas datas pertinentes;
- significado de termos técnicos; e
- natureza nova ou surpreendente, a luz do estado da arte e do conhecimento, da
invencdo reivindicada.

* O perito amiude realiza experimentos para responder a certas questdes técnicas e apresenta

suas conclusdes em um relatério, podendo também ser ouvido como testemunha em juizo -
oportunidade em que pode responder a questionamentos sobre o seu relatério.



Capitulo 3
Direitos de autor

3.1 Introdugdo

O sistema de direitos de autor busca estabelecer um equilibrio entre diferentes interesses,
recompensando o esfor¢o intelectual dos autores de obras originais com direitos exclusivos
limitados e, a0 mesmo tempo, viabilizando o acesso do publico a essas obras para promover a
ciéncia, a cultura e as artes.

A legislagdo de direitos de autor confere a autores ou criadores, por determinado periodo de
tempo, um conjunto variado de direitos exclusivos sobre suas obras. Gragas a esses direitos, os
autores podem controlar de varias maneiras o uso econdmico de suas obras e ser remunerados
por esse uso. A legislacdo de direitos de autor também prevé “direitos morais”, que protegem,
entre outros elementos, a reputacgdo e a integridade dos autores.

A legislagdo de direitos de autor prevé um tipo de propriedade que pode ser objeto de cessao ou
licenciamento a terceiros. Na maioria dos paises, quando o funcionario de uma empresa cria uma
obra no contexto de seu vinculo empregaticio, o primeiro titular dos direitos de autor sobre essa
obra é a empresa que o emprega.

3.2 O que sao direitos de autor e direitos conexos?

Os direitos de autor conferem a autores, compositores, desenvolvedores de programas de
computador, designers de sites e outros criadores prote¢do legal sobre suas cria¢des de natureza
literaria, artistica, dramatica e de outros tipos - as quais normalmente sdo denominadas “obras”.
Sao varios os tipos de obras originais protegidas, como livros, revistas, jornais, musicas, pinturas,
fotografias, esculturas, projetos arquitet6nicos, filmes, programas de computador, videogames e
bases de dados originais. (Para uma lista mais detalhada, ver a se¢do 3.5.1.)

Os direitos conexos, também conhecidos como direitos vizinhos, sdo uma categoria de direitos
concedidos a pessoas fisicas ou juridicas que desempenham importante papel na execugao,
comunicagdo ou divulgagdo de contetiido ao publico, seja esse contetdo protegido ou ndo por
direitos de autor. Em muitos paises - sobretudo naqueles em que os direitos de autor derivam
de uma tradi¢do de direito civil (civil law) - os direitos conexos constituem uma drea a parte do
direito e, embora estejam a eles ligados, ndo se confundem com os direitos de autor. Em outros
paises - sobretudo naqueles em que os direitos de autor derivam de uma tradi¢do de direito
comum (common law) -, todos ou alguns dos direitos conexos fazem parte dos direitos de autor.

Tradicionalmente, reconhecem-se ao menos trés categorias de titulares de direitos conexos:
* artistas intérpretes ou executantes (como atores, musicos, entre outros);
* produtores de gravagdes sonoras; e

* organizagdes de radiodifusdo.

Para mais detalhes, ver a se¢do 3.6.3.
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3.

3 Fontes internacionais do direito de autor

A Convencao de Berna para a Protecdo das Obras Literarias e Artisticas (1886) trata da
protecdo de obras e dos direitos de seus autores, garantindo a criadores, como escritores,
musicos, poetas e pintores, meios para que eles possam controlar como, por quem e sob quais
condi¢Bes suas obras sdo usadas.

A Convencdo de Berna esta assentada em trés principios abrangentes.

O principio do tratamento nacional prevé que as obras provenientes de um Estado
contratante devem gozar, em todos os demais Estados contratantes, da mesma protecdo que
estes Ultimos conferem as obras de seus nacionais.®

O principio da protecdo automatica prevé que a protecdo ndo deve estar condicionada ao
cumprimento de quaisquer formalidades.®’

O principio da independéncia da protecao prevé que a prote¢do independe da existéncia de
protecdo no pais de origem da obra.®®

A Convencdo também contém uma série de disposicdes relativas aos padrées minimos da
protecdo a ser conferida a obras e direitos, assim como da duragdo da protecdo.

Direitos patrimoniais: Sem prejuizo de certas reservas, limita¢des ou exce¢des permitidas,

os direitos patrimoniais que devem ser reconhecidos como direitos exclusivos de autorizagdo

abrangem os direitos de:

- traducdo da obra;®®

- reproducdo da obra de qualquer maneira e sob qualquer forma;”®

- interpretagdo e execuc¢do publica ou recitagdo da obra e comunicagdo publica dessa
execucdo ou recita¢ao;”

- radiodifusdo ou comunicagdo publica por qualquer outro meio que sirva a difusdo sem fio
de uma obra;”?

- adaptacdo e arranjo de uma obra;”?

- adaptacdo e reproducdo cinematografica de uma obra e sua distribui¢do, assim como a
execu¢do ou comunicagdo publica por fio da obra assim adaptada ou reproduzida;* e

- em alguns paises, receber uma participa¢do na revenda de certas obras.”

Utiliza¢des livres: A Convencdo determina ou permite certas limitagdes e excecdes a esses
direitos, prevendo certas circunstancias em que as obras protegidas podem ser usadas sem
a autorizagdo do titular dos direitos de autor e sem remunera-lo por esse uso.” Costuma-se
denominar essas limitagdes e exce¢Bes de utilizagdes livres de obras protegidas.

Direitos morais: A Convencdo também prevé o direito de que o autor reivindique a paternidade
da obra e se oponha a qualquer mutilagdo, deformacdo ou outra modifica¢do da obraou a
qualquer outro atentado contra essa obra que seja prejudicial a sua honra ou reputacdo.”

A Convencdo também contém, em prol de paises em desenvolvimento, disposi¢des especiais
relativas a tradugdo e reprodugdo de obras associadas a atividades educacionais.”
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Convengao de Berna para a Protecdo de Obras Literdrias e Artisticas, de 9 de setembro de 1886, revisada em Paris em
24 de julho de 1971 e modificada em 28 de setembro de 1979 (“Convencdo de Berna"), disponivel em: https://wipolex.
wipo.int/en/treaties/textdetails/12214

Convencgdo de Berna, Artigo 5(3).
Convencdo de Berna, Artigo 5(2).
Convengao de Berna, Artigo 5(2).
Convengdo de Berna, Artigo 8.
Convengdo de Berna, Artigo 9.
Convencdo de Berna, Artigos 11 e 11ter.
Convengdo de Berna, Artigo 11bis.
Convencdo de Berna, Artigo 12.
Convengao de Berna, Artigo 14.
Convengdo de Berna, Artigo 14ter.
Convengao de Berna, Artigo 9(2).
Convencao de Berna, Artigo 6bis.
Convencdo de Berna, Apéndice, Artigos IT e III.
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A Convencdo Internacional para a Protecao dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos 43
Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusao (1961),”° conhecida como
Convencdo de Roma, expande a prote¢do para direitos conexos:

* os artistas intérpretes ou executantes gozam de direitos sobre suas interpretacdes
ou execucoes;

* os produtores de fonogramas gozam de direitos sobre suas grava¢des sonoras; e

* asorganizagBes de radio e televisdo gozam de direitos sobre suas transmissoes.

O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(1994)° obriga os Estados membros da OMC a cumprir regras e obriga¢des adicionais no que tange
aos direitos de propriedade intelectual em geral. Com relagdo a cada drea desses direitos, o Acordo
TRIPS define a matéria a ser protegida, os direitos a serem conferidos e as exce¢des permitidas a
esses direitos, estabelecendo ainda a dura¢do minima de protecdo®' e elevando a prote¢do minima
a ser conferida por cada pais aos nacionais de outros paises membros.

Na area de direitos de autor, o Acordo TRIPS incorpora as prote¢des disponiveis nos termos da
Convencdo de Berna a todos os membros da OMC.82 Além de determinar o cumprimento das
normas basicas da Convencao de Berna, o Acordo TRIPS esclarece e acrescenta alguns pontos
especificos, a saber:

* confirma que a protec¢do de direitos de autor se estende a expressdes, e ndo a ideias,
procedimentos, métodos de operagdo ou conceitos matematicos como tais;®

* prevé que os programas de computador, seja em cddigo-fonte ou c6digo-objeto, serdo
protegidos como obras literarias e que a forma do programa, seja em cddigo-fonte ou cédigo-
objeto, ndo afeta a protecdo;®*

* esclarece a prote¢do que se deve conferir a bases de dados e a outras compila¢des de dados
ou outros materiais;®

* estabelece um prazo minimo de protecdo aplicavel sempre que o prazo de protecdo de uma
obra seja calculado em bases outras que ndo a vida de uma pessoa fisica;* e

* determina a restri¢cdo das limita¢des ou exce¢des aos direitos exclusivos a certos casos
especiais que ndo entrem em conflito com a explora¢do normal da obra e ndo prejudiquem
injustificadamente os interesses legitimos do titular de direitos.?’

O Tratado da OMPI sobre Direito de Autor (1996)¢ e o Tratado da OMPI sobre Interpretagoes
ou Execucdes e Fonogramas (1996)% - conhecidos, respectivamente, como WCT e WPPT, nas
siglas em inglés, e coletivamente denominados Tratados Internet da OMPI - sdo normas
internacionais que tém por objetivo impedir 0 acesso ou uso ndo autorizado de obras criativas na
internet ou em outras redes digitais.

* O WCT aborda a protecdo de autores de obras literérias e artisticas, incluindo programas de
computador e bases de dados originais.

* O WPPT aborda os direitos de artistas intérpretes ou executantes e de produtores
de fonogramas.

79 Convencdo Internacional para Protecdo dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos
Organismos de Radiodifusdo, adotada em 26 de outubro de 1961 (“Convencdo de Roma"), disponivel em:
https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12656

80 Ver, neste volume, capitulo 1, nota 1.
81 Na drea de direitos de autor, as disposi¢des relevantes do Acordo TRIPS sdo os artigos 9-14.

82 Acordo TRIPS, Artigo 9(1). No entanto, ndo se imp&em direitos ou obriga¢des em relagao ao Artigo 6bis da Convengao
de Berna (direitos morais).

83 Acordo TRIPS, Artigo 9(2).
84 Acordo TRIPS, Artigo 10(1).
85 Acordo TRIPS, Artigo 10(2).
86 Acordo TRIPS, Artigo 12.
87 Acordo TRIPS, Artigo 13.

88 Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, adotado em 20 de dezembro de 1996 (“WCT"), disponivel em:
https://wipolex.wipo.int/en/text/295166

89 Tratado da OMPIsobre Interpretacdes ou Execugdes e Fonogramas, adotado em 20 de dezembro de 1996
("WPPT"), disponivel em: https://wipolex.wipo.int/en/text/295578
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Os dois tratados pretendem atualizar e complementar os principais tratados da OMPI em matéria
de direitos de autor e direitos conexos, essencialmente com vistas a responder a evolug¢do
tecnolégica e mercadolégica.

O Tratado de Beijing sobre Interpretacdes e Execucdes Audiovisuais (2012)*° aborda os
direitos dos artistas intérpretes ou executantes no marco internacional dos direitos de autor,
estendendo os direitos patrimoniais e morais de artistas intérpretes ou executantes em
interpretacées ou execu¢des audiovisuais, incluindo filmes, videos e programas televisivos.

O Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas as Pessoas Cegas,
com Deficiéncia Visual ou com Outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso
(2013)*", mais recente acréscimo ao conjunto de tratados internacionais em matéria de direitos
de autor administrados pela OMPI, possui clara dimensdo humanitaria e preocupagdo com o
desenvolvimento social, tendo como principal objetivo criar uma série de limita¢des e excecdes
compulsérias em prol das pessoas cegas, com deficiéncia visual ou com outras dificuldades para
acessar textos impressos.

E grande o nimero de paises que sdo partes contratantes de diversos tratados internacionais
importantes que tém contribuido para uma consideravel harmoniza¢do, em ambito internacional,
do nivel de prote¢do conferido pelos direitos de autor e direitos conexos.® Ndo obstante, ha
importantes diferencas no que se refere a obten¢do de prote¢do para obras criativas nos termos
da legislacdo de cada pais.

3.4 A obtencao de protecdo de direitos de autor
3.4.1 Dispensa de registro

Ao contrario do que ocorre no direito de marcas e patentes, os direitos de autor ndo dependem
de formalidades, como a obten¢do de um registro, para existir,”> o que pode dar margem a
conflitos - pouco comuns em se tratando de direitos de propriedade intelectual cuja existéncia
depende de registro - em torno da titularidade e existéncia de direitos.

Muitos paises adotam sistemas que incentivam o registro voluntario de obras criativas, os quais
podem auxiliar na solugdo de conflitos relativos a titularidade ou criagdo de obras, assim como
facilitar as transagdes financeiras, as vendas e a cessao e/ou transferéncia de direitos: parte-se
do pressuposto de que o registro é valido e que seu titular realmente detém os direitos de autor
sobre a obra depositada ou descrita. Em alguns paises, os recursos contra a violagdo de direitos
- e até mesmo o ajuizamento de a¢des por violagdo de direitos - podem estar condicionados ao
registro, ou tentativa de registro, da obra em questao.

Outros paises vém adotando medidas para atenuar as dificuldades associadas a falta de uma
exigéncia de registro, garantindo, em certas circunstancias, a presuncdo de titularidade.

Os direitos que os autores detém sobre determinada obra existem de maneira independente em
cada pais, de modo que a expira¢do de seus direitos sobre uma obra em determinado pais ndo
implica necessariamente a expira¢do de seus direitos sobre a mesma obra em outros paises.

Nos termos da Convencdo de Berna, a prote¢do ndo depende da inclusdo de uma mengdo

de reserva de direitos de autor. No entanto, em algumas jurisdi¢bes, a mencdo de reserva de
direitos de autor também se presta a outras finalidades, como a de pressupor o conhecimento do
infrator quanto ao fato de a obra ser protegida por direitos de autor.

90 Tratado de Beijing sobre Interpretagdes e Execu¢des Audiovisuais, adotado em 24 de junho de 2012 (“Tratado de
Beijing"), disponivel em: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12213

91 Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas as Pessoas Cegas, com Deficiéncia Visual ou com
Outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso, adotado em 27 de junho de 2013 (“Tratado de Marraqueche”),
disponivel em: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/13169

92 AConvencdo de Berna, por exemplo, com 181 Estados contratantes até agosto de 2022, é quase universal.
93 Convengdo de Berna, Artigo 5(2).
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Embora a protecdo de direitos de autor seja automatica e ndo dependa de registro, ao recorrer a
Justica para fazer valer esses direitos, o autor deve demonstrar que cumpre os requisitos de uma
protecdo valida. Em ag¢8es judiciais, o suposto infrator pode contestar essa alegagdo com base no
fato de que o autor da acdo ndo pode reivindicar direitos de autor sobre a obra, seja por ndo ser o
seu titular, seja por ndo poder demonstrar a existéncia desses direitos.

3.5 Requisitos de uma protecao valida de direitos de autor

3.5.1 Matérias suscetiveis de protecdo por direitos de autor

Para contar com protecdo de direitos de autor, uma obra deve constituir matéria suscetivel de
protecdo por direitos de autor de acordo com o conceito de “obras literdrias e artisticas” previsto

no Artigo 2 da Convencao de Berna, que inclui “todas as produg¢des do dominio literario, cientifico
e artistico, qualquer que seja o seu modo ou forma de expressao”.

Embora raramente prevejam uma lista fechada ou exaustiva de obras, as legislacées nacionais
listam algumas categorias de obras criativas com frequéncia abrangentes e bastante flexiveis.
As categorias, ou tipos, de obras protegidas na maioria dos paises incluem:

* obras literarias (como livros, revistas, jornais, artigos técnicos, manuais de instrucao,
catdlogos, tabelas e compila¢des de obras literarias);

* obras ou composic¢des musicais, incluindo compilagdes;

* obras dramaticas (como pecas de teatro, filmes cinematograficos, obras dramaticas
para televisdo, radionovelas e outras obras, como programas de treinamento em vendas
registrados em video);

* obras artisticas ou artes visuais (como desenhos, pinturas, esculturas, projetos arquitetonicos,
caricaturas e arte digital);

* obras fonogréficas (tanto em formato impresso como digital);

* obras coreograficas (danga);

* programas de computador (ver se¢do 3.5.1.1);

* alguns tipos de bases de dados (ver se¢do 3.5.1.2);

* mapas, globos terrestres, graficos, diagramas, plantas e desenhos técnicos;

* anuncios publicitarios e impressos comerciais;

* obras audiovisuais, incluindo filmes, programas transmitidos pela televisdo e pela internet; e

* videogames (ver se¢do 3.5.1.3).

Obras de arte aplicada referem-se a obras artisticas usadas com finalidades préticas, como
produtos Uteis do dia a dia (por exemplo, joias artisticas, papéis de parede e carpetes). Devido a
sua natureza dupla, essas obras ficam na fronteira entre a legislagdo de direitos de autor e a que
se refere a direitos sobre desenhos industriais.

A protec¢do conferida a obras de arte aplicada e as condic¢6es dessa protecdo dependem da
legislagdo local,** variando de um pais para outro. Em alguns paises, essas obras ndo gozam

de protecdo de direitos de autor - os quais podem eventualmente abranger apenas as
caracteristicas pictéricas, graficas ou esculturais passiveis de serem identificadas separadamente
dos aspectos utilitarios do artigo. Por outro lado, os elementos ornamentais da obra podem ser
protegidos nos termos da legislagdo relativa a desenhos industriais. Em outros paises, os direitos
de autor e os direitos sobre desenhos industriais podem ser aplicados cumulativamente.

Os direitos de autor protegem obras criadas ou armazenadas em midias eletronicas ou digitais,
assim como obras impressas. O fato de que determinada obra, em seu formato digital, s6 pode
ser lida em um computador - por consistir apenas em cédigos bindrios (isto é, nimeros 1 e 0) -
ndo afeta a protecdo de direitos de autor.

Capftulo 3 Direitos de autor

94 Convengdo de Berna, Artigo 2(7).
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Os direitos de autor ndo conferem protecdo a:

* Ideias ou conceitos: Os direitos de autor sé protegem o modo como as ideias ou conceitos
sdo expressos em determinada obra, ndo abrangendo as ideias, conceitos, descobertas,
métodos de operacdo, principios, procedimentos, processos ou sistemas subjacentes,
independentemente de como esses elementos sdo descritos ou encontram-se incorporados
na obra. Embora o conceito ou 0 método empregado na realiza¢do de algo ndo seja suscetivel
de protecdo por direitos de autor, as instruc¢des por escrito ou os desenhos que explicam ou
ilustram o conceito ou 0 método sdo protegidos por direitos de autor.

* Fatos ou informagdes: Os direitos de autor ndo protegem fatos ou informacdes - sejam eles
de natureza cientifica, histérica, biografica ou jornalistica -, mas apenas o modo como esses
fatos ou informacdes sdo expressos, selecionados ou organizados (ver também, no que se
refere a bases de dados, a se¢do 3.5.12).

Os direitos de autor podem néo conferir protecdo a:

* Nomes, titulos, slogans e outras expressdes curtas: Embora geralmente esses elementos
nao gozem da protec¢do de direitos de autor, alguns paises preveem sua prote¢do quando sdo
altamente criativos. Nomes de produtos e slogans publicitarios costumam ser protegidos nos
termos da lei de marcas ou de concorréncia desleal. Jd um logotipo pode gozar da prote¢do
de direitos de autor e, a0 mesmo tempo, ser protegido nos termos da lei de marcas, caso os
requisitos de ambas as protec¢des sejam cumpridos.

* Obras governamentais oficiais: Em alguns paises, essas obras, como disposi¢des legais e
decisdes judiciais, ndo sdo protegidas por direitos de autor.

3.5.1.1 Programas de computador (softwares)

Os direitos de autor protegem a expressao original de um programador no software por ele
desenvolvido, como se se tratasse de uma “obra literdria”. Desse modo, o cédigo-fonte pode ser
entendido como uma obra literdria, legivel por humanos, que expressa as ideias dos engenheiros
responsaveis por sua criagdo. As instru¢des binarias legiveis por maquina (c6digo-objeto) também
sdo consideradas obras literarias, ou “expressdes por escrito”, sendo, portanto, protegidas por
direitos de autor. No entanto, alguns elementos dos softwares, como ideias, procedimentos

ou conceitos matematicos, ndo sdo suscetiveis de protecdo por esses direitos. Os métodos de
operagao (como os comandos de menu) ou aspectos funcionais de uma interface grafica do usuario
(GUI) em geral ndo sdo suscetiveis de protecdo por direitos de autor, a menos que contenham
elementos verdadeiramente expressivos.

Por conseguinte, a protecdo conferida pelos direitos de autor a programas de computador é
limitada, abrangendo apenas o0 modo particular como as ideias, os sistemas e 0s processos
incorporados em forma de c6digo sdo expressos em determinado programa. Por outro lado, ha
casos em que é possivel proteger a ideia, o sistema ou os processos em si recorrendo a protecao
de patente ou mantendo o programa como segredo comercial.

A questdo da patenteabilidade dos programas de computador ainda nao foi objeto de harmonizagao
internacional, mas a maior parte dos paises ja reconheceu essa patenteabilidade ou adotou
abordagens que reconhecem invengdes assistidas ou implementadas por programas de computador.

3.5.1.2 Bases de dados

As bases de dados sdo colecdes de informacdes organizadas de forma sistematica para facilitar seu
acesso e analise, podendo se apresentar de forma impressa ou eletrénica. Os direitos de autor sdo
seu principal instrumento de prote¢do, porém nem todas as bases de dados sdo protegidas por
esses direitos, e mesmo no caso das que 0 sdo, a protecdo pode ser bastante limitada.

Em alguns paises (como os Estados Unidos), os direitos de autor s6 conferem prote¢do a bases de
dados que sejam selecionadas, coordenadas e organizadas de maneira suficientemente original.
As bases de dados exaustivas e aquelas em que os dados sdo organizados de acordo com regras
basicas raramente sdo protegidas nos termos da legislagdo de direitos de autor desses paises.

Em outros paises - principalmente na Europa - bases de dados ndo originais sao protegidas
por um direito sui generis conhecido como direito sobre bases de dados, que permite a seus
desenvolvedores processar concorrentes que porventura extraiam e reutilizem porcdes



substanciais (mensuradas em termos quantitativos ou qualitativos) de seus dados, contanto que 47
tenha havido um investimento substantivo na obten¢do, checagem ou apresentagdo dos dados.

Bases de dados que apresentam nivel suficiente de originalidade em sua estrutura também sao

protegidas por direitos de autor.

Quando uma base de dados é protegida por direitos de autor, 0 mais comum é que essa prote¢ado
se aplique apenas a forma de sele¢do e apresentacdo dos dados, ndo aos dados em si.

3.5.1.3 Videogames

Os videogames geralmente combinam diversos tipos de obras, como softwares, textos, uma
histéria e personagens, animagao e outras formas de arte digital, computagdo grafica, video e
musica. Cada um desses elementos pode ser suscetivel, por si mesmo, de prote¢do de direitos
de autor, caso sejam cumpridos seus requisitos. A consequéncia é o que se pode chamar de
protecdo “distributiva” de direitos de autor: uma prote¢do separada para cada elemento que
compde um videogame. Trata-se de uma abordagem juridica reconhecida em muitas jurisdices.
Ja as contribuigbes de artistas intérpretes ou executantes que participam de gravacées sonoras
ou filmes usados no jogo podem ser protegidas por direitos conexos.

Além disso, o préprio videogame pode ser objeto de prote¢do de direitos de autor em jurisdi¢des
que recorrem a definicdes flexiveis da nocdo de “obra”, muito embora seja mais dificil garantir
esse tipo de protecdo em paises cuja legislagdo de direitos de autor estabelece listas fechadas de
categorias de obras protegidas.

Em quase todas as jurisdicdes, o software subjacente ao videogame é protegido como uma
obra literaria.

3.5.2 Originalidade

Para poderem gozar da protecdo de direitos de autor, as obras precisam ser originais, isto
é, precisam, em sua expressao, “originar” do autor, sendo criadas de forma independente, e
ndo copiadas da obra de terceiros ou de materiais que se encontram em dominio publico. A
originalidade se refere a forma de expressdo e ndo a ideia subjacente a obra.

Nos termos da legislacdo de direitos de autor, o significado exato de “originalidade” varia de um
pais para outro e vem sendo construido pela jurisprudéncia.

* Nos paises de direito comum (common law), o grau de criatividade necessario para que uma
obra seja suscetivel de prote¢do de direitos de autor corresponde ao requisito de um minimo
de "habilidade e esforco”.

- No Reino Unido, o direito de autor reconhece, por meio da doutrina do “suor na testa”, o
trabalho, a habilidade, o tempo dispendido, a engenhosidade, a sele¢do ou o esfor¢co mental
necessarios para a criagdo de uma obra.

- Em outras jurisdi¢des, como os Estados Unidos, a Justica exige das obras suscetiveis de
protecdo de direitos de autor um minimo de criatividade.

* Nos paises de direito civil (civil law), normalmente é preciso demonstrar que a obra traz em si
a marca da personalidade do autor a que sera conferida a titularidade dos direitos de autor.

A originalidade diz respeito ao modo como a obra ganha vida, mais do que a sua qualidade. As
obras criativas gozam de protecdo de direitos de autor a despeito da qualidade ou do valor de
seus elementos artisticos ou criativos.

Conforme a legislacao local, os direitos de autor podem ser aplicados a elementos criativos de
obras funcionais, como rétulos de embalagens, receitas, guias técnicos, manuais de instrucdes
ou desenhos de engenharia.

3.5.3 Fixacao
Alguns paises exigem adicionalmente que a obra seja fixada em alguma forma material para

fazer jus a protecao. A fixacdo é um requisito de protecdo apenas nos paises em que ela é
expressamente prevista na legislacdo. 3

lo 3 Direitos de autor




48

ropriedade Intelectual

Marco Juridico Internacional da

40 ao

s

Introdug

A fixacdo pode assumir varias formas, incluindo, por exemplo, que a obra seja escrita em papel,
armazenada em um disco, pintada em uma tela ou gravada em uma fita. Obras coreograficas,
discursos improvisados ou interpretacdes ou execu¢des musicais que nao tenham sido objeto de
algum registro por escrito ou gravagdo ndo contam com protegdo.

A definicdo de fixagdo costuma excluir reproducdes efémeras, como as projetadas rapidamente
em uma tela, exibidas eletronicamente em uma televisdo ou dispositivo similar, ou registradas
momentaneamente na “memoria” de um computador.

A obra pode ser fixada pelo autor ou com a autorizag¢do do autor.

Atransmissao de obras que contém sons ou imagens, ou imagens e sons, é considerada “fixada”
se a fixacdo da obra for feita simultaneamente com a transmissao. Obras contendo sons e/ou
imagens podem ser fixadas em fonogramas (gravacées sonoras) e em fixa¢des audiovisuais.

Ambos os tipos de fixagdo podem ser fisicos (em meio impresso ou ndo impresso, como um chip
de computador) ou digitais (programas de computador e compila¢des de bases de dados).

Em paises que ndo exigem a fixagdo, todas as obras sdo protegidas, sejam elas gravadas ou orais,
tendo elas formato tangivel ou intangivel.

3.6 Direitos conferidos pelos direitos de autor e direitos conexos
Os direitos de autor abrangem dois conjuntos de direitos.

* Osdireitos patrimoniais protegem o interesse econdmico do autor ou do titular de direitos
em possiveis ganhos comerciais.

* Osdireitos morais protegem a integridade criativa e a reputacdo do autor, expressas em
sua obra.

3.6.1 Direitos patrimoniais

Os direitos patrimoniais conferem ao titular de direitos de autor o direito exclusivo de autorizar
ou proibir certos usos de sua obra. “Exclusivo” significa que ninguém pode exercer esse direito
sem a autorizagdo prévia do titular de direitos de autor. O escopo desses direitos, assim como
suas limitagdes e exceg¢des, varia conforme o tipo de obra em questdo e a legislacdo de direitos
de autor da jurisdigdo pertinente.

A maioria das leis de direitos de autor estabelece que os autores ou outros titulares de direitos
tém o direito de autorizar ou impedir certos atos em relacdo a suas obras. Os titulares de direitos
podem autorizar ou proibir:

* areproducdo da obra em varias formas, como publica¢des impressas ou arquivos digitais;
* adistribuicdo de cdpias da obra;

* ainterpreta¢do ou execucdo publica da obra;

* aradiodifusdo ou outra forma de comunicacdo da obra ao publico;

 adisponibilizacdo da obra na internet para que o publico tenha acesso sob demanda a ela;
 atradugdo da obra para outros idiomas; e

* aadaptacdo da obra, como a transformag¢do de um romance em um roteiro de cinema.

Além disso, a legislacdo de alguns paises também confere aos autores o direito de receber um
percentual sobre o preco de venda no caso de revenda de certos tipos de obra.

3.6.1.1 Direito de reproducao e direitos conexos

O direito de reproducao é um dos mais importantes direitos conferidos aos titulares de direitos
de autor. A “reproducdo” consiste na copia ou duplicagdo de uma obra de qualquer maneira ou sob
qualquer forma. Os exemplos incluem copiar um CD, fotocopiar um livro, baixar um programa de
computador, digitalizar uma foto e armazena-la em um disco rigido, escanear um texto, estampar
a figura de um personagem de quadrinhos em um camiseta, incorporar um trecho de uma

cang¢do em uma nova cangao e obter uma cdpia de uma escultura com impressdo 3D. O fato de a



reproducdo ter ou ndo forma material é irrelevante. Atos temporarios ou acidentais de reproducdo, 49
como o armazenamento de uma obra na memoria de acesso randémico (RAM) de um computador,

também sdo considerados reproduc¢des, embora possam ser contemplados por uma limitag¢do ou

excecdo. A autorizagdo do autor obviamente permite a reproducao.

O direito de distribuir cépias da obra para o publico permite que o titular de direitos de autor
sobre uma obra proiba que terceiros vendam, aluguem ou licenciem cépias ndo autorizadas da
obra, mas com uma importante excec¢do: na maioria dos paises, o direito de distribuicdo esta
sujeito a esgotamento ap6s a primeira venda ou outro tipo de transferéncia da titularidade sobre
uma cépia em particular. Em outras palavras, o titular de direitos de autor pode controlar apenas
a primeira venda de uma cépia de sua obra, incluindo-se ai o momento da venda e outros termos
e condi¢Bes. Depois dessa primeira venda, diz-se que o direito se esgotou, de modo que o titular
dos direitos de autor ndo podera interferir no modo como essa cépia em particular vier a ser
distribuida posteriormente na jurisdicdo em questdo. Por outro lado, é importante observar que,
embora possa revender a cépia ou doé-la, o comprador ndo pode fazer cépias dela ou executar
outras a¢des que violem os direitos exclusivos do titular de direitos de autor (como, por exemplo,
fazer seu upload na internet). O esgotamento se aplica tradicionalmente as cépias fisicas das
obras, embora esteja em curso uma polémica em que se discute se essa doutrina poderia ser
aplicada a obras em formato digital.

O direito de alugar cépias da obra em geral se aplica apenas a certos tipos de obras, como
filmes cinematograficos, musicas ou, em alguns casos, programas de computador. A “loca¢ao”
costuma significar a disponibilizacdo de uma obra para o publico, por determinado periodo de
tempo, em troca de uma taxa ou outra vantagem econémica. Como regra geral, o direito de
locagdo abrange apenas as cépias fisicas, ndo as eletrdnicas.

3.6.1.2 Direitos de interpretagao ou execugao publica, radiodifusdao, comunicacao ao
publico e disponibilizacao ao publico

Nos termos da Convencdo de Berna, os autores tém o direito exclusivo de autorizar a
interpretacdo ou execugdo publica, a radiodifusdo e a comunicagdo de suas obras ao publico.

Em termos gerais, uma obra é reproduzida ou executada em publico quando sua reprodugdo
ou execucao acontece em um local aberto ao publico ou onde ha uma quantidade consideravel
de pessoas que ndo sao familiares nem amigos intimos. O direito de reprodugdo ou

execucdo normalmente se restringe a obras literdrias, dramaticas, musicais e audiovisuais ou
cinematograficas, seja essa reproducdo ou execug¢ao ao vivo (como a encenag¢ao de uma pega ou
a execucdo de um concerto) ou gravada (como a execucdo da gravacdo de uma obra musical em
um local publico, como um café).

Ao contrdrio do que ocorre com o direito de distribui¢do, o direito de comunicagao ao publico se
concentra na disseminacdo intangivel das obras e - em contraste com o direito de reprodugdo ou
execugdo publica - na comunicacdo a distancia. Abrange, portanto, a transmissao por fio (isto é,
transmissao, ou difusdo, por cabo) e sem fio (isto é, radiodifusdo com sinal aberto), incluindo tanto
as transmissoes terrestres como as por satélite, sejam elas analdgicas ou digitais, e aplica-se as
transmissdes de radio e televisdo, assim como as transmissdes (ndo interativas) feitas pela internet.

Além disso, na maior parte dos paises, o titular de direitos de autor também detém o direito
exclusivo de disponibilizar a obra ao publico, autorizando seu acesso “sob demanda” (interativo) -
isto é, permitindo que as pessoas acessem a obra no local e a hora que desejarem.?> Na maioria dos
paises, o ato de fazer o upload de uma obra na internet configura violagdo desse direito, 0 mesmo
acontecendo com a disponibilizacdo de obras ao publico por meio de servicos de streaming sob
demanda, como, por exemplo, os sistemas de video sob demanda, videoblogues ou plataformas de
compartilhamento de video. Por sua vez, a transmissdo ao vivo é considerada, na maior parte dos
paises, como uma comunicagdo ao publico, e ndo uma disponibilizacdo da obra ao publico, uma vez
que a transmissdo sé permanece disponivel por um periodo limitado de tempo.

lo 3 Direitos de autor
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Conforme o pais, o direito de disponibilizacdo da obra ao publico faz parte do direito de
comunicagdo ao publico ou constitui um direito a parte. Em alguns paises, esse direito também
pode estar incluido em outros direitos (como, por exemplo, o direito de distribuicdo).

3.6.1.3 Direito de adaptacgao

O titular de direitos de autor detém o direito exclusivo de adaptar sua obra, que inclui, por exemplo,
o direito de traduzir um manual de instru¢des de um idioma para outro, adaptar um romance

para o teatro ou cinema, converter um programa de computador para uma nova linguagem de
programacdo, fazer o arranjo de uma obra musical ou fabricar um brinquedo baseado em um
personagem de quadrinhos. Também sdo consideradas adaptagdes as parddias, caricaturas e
outros tipos de “reescrita”, em que a obra é modificada para atender a outros propositos.

Em alguns paises, o direito de adaptacdo é entendido como o direito geral de controlar todas as
obras derivadas - isto é, todas as obras baseadas em uma obra preexistente que seja protegida
por direitos de autor. Em outros paises, o entendimento é mais restritivo e esse direito se aplica
apenas a determinados tipos de obra (como, por exemplo, as obras literarias, dramaticas e
musicais) e abrange somente alguns tipos de transformacao de seu uso (como, por exemplo,

as tradugdes ou dramatizacdes). No entanto, a fronteira entre o direito de reproducdo e o de
adaptacdo varia de pais para pais e pode ndo ser clara mesmo no interior de um dado pais. Isso
significa que, dependendo da legislacdo local, a criagdo de uma obra derivada pode violar direitos
de adaptacdo, direitos de reproducdo, ambos os direitos ou nenhum deles.

As obras derivadas também podem adquirir, por si mesmas, protecao de direitos de autor, a
parte da protecdo da obra original.

A proliferagdo de tecnologias e plataformas que possibilitam a adaptacao digital de obras pelo
usudrio promoveu uma aceleracdo extraordindria na criagdo de contetidos gerados pelo usuario
(UGC). Com seu forte apelo ao publico online e seu potencial para gerar uma remuneragao
significativa para os criadores, os UGC ganharam vida prépria e atualmente constituem um
ramo de atividade econémica a parte, assumindo indmeras formas, como mesclas (mash-ups)
de mdsicas, covers de musicas (ou remakes), tutoriais, unboxing (videos em que o consumidor
se apresenta tirando um produto novo de sua embalagem) e gravacdo e transmissdo de
videogames. Embora os UGC nem sempre constituam violagdo de obras protegidas por direitos
de autor, alguns criadores usam audios ou videos protegidos, os quais podem nao ter sido
licenciados ou aos quais ndo se aplica nenhuma excecdo, podendo, portanto, ser considerados
“violagdes”. Algumas jurisdi¢des estabeleceram uma excecdo especifica para esse tipo de obra,
que se aplica desde que sua finalidade ndo seja comercial.

Nos ultimos tempos, vem se desenvolvendo um debate em torno do equilibrio adequado entre
o direito de adaptacdo dos titulares de direitos de autor e os direitos dos usuarios como parte do
uso normal de obras digitais, mas a questdo permanece em aberto.

3.6.1.4 Direito de sequéncia

O direito de sequéncia, também conhecido como droit de suite, corresponde ao direito do autor
de ter uma participagdo nas receitas geradas pelas vendas subsequentes de sua obra original.
Esta disponivel apenas em alguns paises e normalmente é limitado a alguns tipos de obras
visuais (como, por exemplo, pinturas, desenhos, estampas, colagens, esculturas, gravuras,
tapecarias, ceramicas, cristais, manuscritos originais). O direito de sequéncia abrange todas

as vendas subsequentes a primeira venda, independentemente de serem vendas publicas ou
privadas e de haver acréscimos ou decréscimos em rela¢do ao valor da obra original em questdo.

No entanto, muitos paises que incluiram o direito de sequéncia em suas legisla¢des acabaram
por restringi-lo de diversas maneiras, tornando-o aplicavel, por exemplo, somente as vendas
subsequentes de carater comercial publico e/ou a leilées publicos. O direito do criador de receber
uma participagdo nos lucros das vendas subsequentes de uma obra pode depender de que essas
vendas ocorram de uma forma especificada na legislagdo. Essa participagdo costuma ser de 2% a
5% do valor total das vendas.



3.6.2 Direitos morais 51

A Convencdo de Berna também prevé a protecdo de dois tipos de direitos morais,
independentemente dos direitos patrimoniais do autor.

* Odireito de ser identificado como autor da obra: Quando a obra de um autor é reproduzida,
publicada, disponibilizada ou comunicada ao publico, ou exibida em publico, a pessoa
responsavel por esses atos deve zelar para que, sempre que razodvel, o nome do autor seja
exibido na obra, ou em relagdo a ela.

* Odireito de proteger a integridade da obra: Trata-se, neste caso, de proibir a realiza¢do
de quaisquer modifica¢des na obra que possam ser prejudiciais a honra ou a reputagao
do autor.®®

Esses direitos morais garantem um nivel minimo de protecdo, que pode ser ampliado em cada
jurisdicdo com o acréscimo de direitos morais adicionais, entre os quais:

* odireito de acesso a obra mesmo apds sua transferéncia;

* odireito a divulgacdo de obras ndo publicadas (isto é, o direito de decidir manter uma obra
inédita ou decidir quando e como publica-la); ou

* odireito de retirar a obra em caso de mudanga de crencas.

Nos termos da Convencgao de Berna, os paises preveem direitos morais “pelo menos até a
extingdo dos direitos patrimoniais”.®’

Ao contrério dos direitos patrimoniais, na maior parte das jurisdi¢des, os direitos morais ndo
podem ser transferidos a terceiros, pois tém natureza pessoal (ainda que, em alguns casos,
possam ser transferidos aos herdeiros do criador). Mesmo que os direitos patrimoniais sobre
uma obra tenham sido vendidos a terceiros, os direitos morais permanecem com o criador. Em
muitos paises, porém, o autor ou criador pode, mediante um contrato por escrito, renunciar a
seus direitos morais, comprometendo-se a ndo exercer alguns ou nenhum deles.

3.6.3 Direitos conexos
As categorias mais comuns de direitos conexos sdo os direitos de:

* artistas intérpretes ou executantes (como atores, cantores, musicos, dangarinos) sobre
suas interpretacdes ou execugdes, que incluem apresentacdes ao vivo de obras artisticas,
dramaticas ou musicais preexistentes e recitagdes e leituras ao vivo de obras literdrias
preexistentes, e cuja interpretagdo ou execu¢do pode também ser uma improvisacao, seja ela
original ou baseada em uma obra preexistente;

* produtores de gravagdes sonoras, ou “fonogramas” (como produtores de discos), sobre suas
gravacoes (isto é, albuns em vinil, CDs ou arquivos digitais); e

* organizacdes de radiodifusdo sobre seus programas de radio e televisdo, transmitidos
por sinais de radiofrequéncia, e, em alguns paises, os direitos de transmissao de obras por
sistemas de transmissdo por cabo.

Por vezes, as legisla¢des nacionais de direitos de autor também reconhecem outros tipos de
direitos conexos.

Em todos os casos, a obra representada, executada, gravada ou transmitida ndo precisa ter
sido previamente fixada em qualquer meio ou sob qualquer forma, podendo ser protegida por
direitos de autor ou encontrar-se em dominio publico.

3.6.3.1 Direitos de artistas intérpretes ou executantes

Na maioria dos paises, os artistas intérpretes ou executantes gozam de protecdo contra a fixagdo
(gravagado) em qualquer meio de suas interpretacdes ou execu¢des “nao fixadas” (ao vivo) sem

0 seu consentimento, assim como contra a comunicagdo ao publico e a radiodifusdo sem o seu
consentimento dessas interpretagdes ou execugdes.

lo 3 Direitos de autor
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Em relagdo a suas interpretacdes ou execugdes “fixadas” (isto é, interpreta¢des ou execucdes
registradas em gravac¢des sonoras ou em filmes), os artistas intérpretes ou executantes
normalmente gozam do direito de autorizar a reproducdo das fixa¢des de interpretacdes ou
execucdes, a distribui¢do ou locacdo do original e de copias dessas fixa¢des e sua disponibilizagao
ao publico. Conforme o pais, e sob condi¢des que variam de jurisdi¢do para jurisdi¢do, o direito
que os artistas intérpretes ou executantes tém de autorizar a radiodifusdo e comunicagdo ao
publico de suas interpreta¢8es ou execugdes fixadas pode ser um direito exclusivo.

Os artistas intérpretes ou executantes podem transferir seus direitos, no todo ou em parte, para
terceiros (como um produtor musical) - sem, no entanto, deixar de fazer jus a auferir royalties
ou obter uma remuneragdo justa por qualquer uso da interpretagdo ou execugao cujos direitos
tenham sido transferidos a terceiros.

3.6.3.2 Direitos de produtores de gravacdes sonoras

Em geral, os produtores de grava¢des sonoras detém o direito exclusivo de autorizar a
reproducdo, distribuicdo ou locagdo de suas gravag¢des sonoras, bem como o direito exclusivo
de autorizar a disponibilizacdo ao publico, por fio ou sem fio, dessas gravacdes, de modo que os
membros do publico tenham acesso a elas no lugar e a hora que desejarem.

Como ocorre com os artistas intérpretes ou executantes, os produtores de gravagdes sonoras
também podem deter um direito exclusivo sobre a radiodifusdo ou comunicagdo ao publico
de suas gravagdes, ou podem ter direito a uma remuneracao justa pelo uso de suas gravacdes
em atos de radiodifusdo ou comunicacdo ao publico. Neste Ultimo caso, é possivel que a
remuneracdo precise ser dividida com o(s) artista(s) intérprete(s) ou executante(s). Como
acontece com os artistas intérpretes ou executantes, em alguns paises esse direito pode ser
limitado ou pode simplesmente ndo ser aplicavel.

3.6.3.3 Direitos de organizacdes de radiodifusao

As organizac¢des de radiodifusdo detém, na maioria dos paises, o direito exclusivo de autorizar
a retransmissdo simultanea, por outras organizacdes de radiodifusdo, de suas emissdes
radiodifundidas, a fixagdo dessas emissdes e a reproducdo dessas fixagdes.

De modo geral, entende-se que as radiodifusées sem fio incluem tanto as emissdes terrestres
como as feitas por satélite, sejam elas analdgicas ou digitais.

As organizag¢des de radiodifusdo também detém o direito exclusivo de autorizar ou proibir a
comunicagdo ao publico de suas emissdes sem fio, caso essa comunicacdo aconteca em locais
acessiveis ao publico (sendo realizada por meio, por exemplo, de um aparelho de televisdo ou de
outro dispositivo instalado em um bar) mediante o pagamento de ingresso.

Os direitos das organiza¢des de radiodifusdo em relagdo a produgdo e veiculagdo de contelidos
online é uma érea do direito que vem passando por rapidas transformag¢des, com importantes
variagdes entre os diferentes paises.

3.6.4 Limitacdes e excecdes aos direitos de autor

Com o intuito de manter um equilibrio adequado entre os interesses dos titulares de direitos

e dos usuarios de obras protegidas, as leis de direitos de autor preveem certas limita¢des e
excecdes aos direitos patrimoniais - isto é, algumas circunstancias em que as obras protegidas
podem ser usadas sem a autorizagao dos titulares de direitos, com ou sem remuneragdo por
esse uso.

As limitagbes e excecdes aos direitos de autor e direitos conexos variam de pais para pais, em
razdo das especificidades de suas condicdes sociais, econdmicas e histdricas. Tal diversidade é
reconhecida em tratados internacionais, que preveem apenas condi¢des gerais para a aplicacdo
de excecdes e limitag¢des, deixando aos legisladores de cada pais a decisdo de aplicar, ou néo,
determinada excecdo ou limitacdo e, em caso afirmativo, estabelecer como se dara sua aplicagdo
(isto &, o escopo exato da excecdo ou limitacdo).



Nos termos da Convencao de Berna, sdo duas as formas principais em que essas limita¢des
e exce¢Bes sdo permitidas. Em primeiro lugar, a Convencdo de Berna prevé certos usos livres
especificos no caso de:

Ul
W

* citagbes;*®

* uso de obras a titulo de ilustracao para fins de ensino;*

* reproducdo de artigos de jornal ou similares e uso de obras para noticiar acontecimentos
atuais;'% e

» gravacdes efémeras para fins de radiodifusdo.’

A Convencdo de Berna também contempla a regra geral segundo a qual os Estados membros
podem prever a reproducdo livre - ampliada para ser aplicada a outros direitos em tratados
subsequentes - em (a) “certos casos especiais” em que o0s atos (b) ndo conflitam com a exploracdo
normal da obra e (c) ndo causam prejuizos injustificados aos interesses legitimos do autor.'®
Essas condigdes compdem, em conjunto, a chamada regra dos trés passos.

Entre outros exemplos de usos que satisfazem as condi¢des da regra dos trés passos e estdo, em
alguma medida, previstos em muitas legisla¢des nacionais de direitos de autor, podemos citar
0s seguintes:

* acodpia feita por individuos para o seu uso privado (embora alguns paises tenham adotado
um mecanismo de pagamento aos titulares de direitos, por vezes denominado taxa por
c6pia privada);

* uso judicial e administrativo;

* uso para fins educacionais, cientificos e de pesquisa;

* uso para fins de ensino;

* uso por bibliotecas e arquivos;

* uso para determinados fins humanitarios (como, por exemplo, para leitores com deficiéncia ou
cegos); e

* uso de obras para fins culturais (fun¢des sociais e religiosas).

Em muitos paises, além de enumerar explicitamente as limitac6es e excecdes especificas
previstas, a legislacdo também pode adotar os conceitos abrangentes de “uso legitimo” (fair use)
e “pratica legitima” (fair dealing) - ou empregar apenas estes, em lugar daquelas.

Os conceitos de uso legitimo e pratica legitima sdo distintos. As disposic¢des relativas a praticas
legitimas normalmente estabelecem categorias de uso especificas a que se aplicam a exce¢do, ao
passo que 0 mesmo ndo ocorre com as disposicées relativas a usos legitimos. Ademais, o escopo
dessas disposi¢des varia entre os paises que as preveem. De modo geral, porém, elas permitem
considerar concretamente a razoabilidade de determinado uso ou pratica a que a obra protegida
é submetida, o que pode incluir avalia¢des a respeito da finalidade e do carater do uso ou prética,
da natureza em si da obra, do volume e tangibilidade do uso ou prética, de alternativas a pratica
e do impacto do uso ou pratica na obra original.

Em segundo lugar, a Convencdo de Berna reconhece as licengas nao voluntarias (compulsérias),
que permitem, em certas circunstancias e apenas mediante o pagamento de uma remuneragao
ou taxa, o uso de obras sem a autorizacdo dos respectivos titulares de direitos. No entanto, deve-
se observar que essa previsdo de licengas ndo voluntarias se aplica apenas a radiodifusdo' e a
gravacao de obras musicais.'*

O Tratado de Marraqueche foi o primeiro instrumento multilateral em matéria de direitos de
autor com enfoque em limitacdes e excecdes, determinando que as partes contratantes adotem
limitagdes e exce¢des para permitir a reproducao, distribuicdo e disponibilizacdo de certas obras

98 Convengdo de Berna, Artigo 10.

99 Convengdo de Berna, Artigo 10.

100 Convencdo de Berna, Artigo 10bis.
101 Convencdo de Berna, Artigo 11bis(3).
102 Convencgdo de Berna, Artigo 9(2).
103 Convencdo de Berna, Artigo 11bis(2).
104 Convencdo de Berna, Artigo 13(1).
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publicadas em formatos acessiveis a pessoas cegas, com deficiéncia visual ou com outras dificuldades
para acessar o texto impresso, bem como para permitir o intercambio internacional dessas obras por
organizac¢des que atendem a essas pessoas.

3.6.5 Prazo de protecdo

Para a maioria das obras criativas, e na maior parte dos paises, a dura¢do da protecdo dos direitos patrimoniais
dos titulares de direitos de autor compreende a vida do autor e um periodo minimo de 50 anos apés a sua
morte.'” Trata-se, porém, de um prazo minimo de protecdo, de modo que em alguns paises esse prazo é maior.

Quando a protecdo de direitos de autor de uma obra expira, ela cai em dominio publico - isto é, o conjunto
de obras a que ndo se aplicam direitos de autor.

Disposi¢des especiais podem reger o prazo de protecdo de certas categorias de obras, como, por exemplo:

* obras cinematograficas;'

* obras andnimas, pseuddnimas ou péstumas;'”’
* obras fotograficas;'® ou

* obras produzidas em coautoria.'®®

As legislagdes nacionais podem prever categorias especiais adicionais.
Nos termos da Convencao de Berna, o prazo de protec¢do dos direitos morais deve se estender no minimo

até a expiragdo dos direitos patrimoniais.""® Em alguns paises, os direitos morais (seja de autores ou artistas
intérpretes ou executantes) sdo protegidos indefinidamente - isto é, ndo expiram apés determinado prazo.

A duracdo da protecdo de direitos conexos normalmente é inferior a de obras protegidas por direitos
de autor.

3.6.6 Titularidade de direitos de autor

O autor de uma obra é a pessoa responsavel por sua criacdo. A questao da autoria tem particular
relevancia no que concerne aos direitos morais (que sempre sao detidos pelo autor) e na determinag¢do da
data de expira¢do da protegao.

O titular dos direitos de autor sobre determinada obra é a pessoa que goza dos direitos patrimoniais
exclusivos conferidos pela lei de direitos de autor. Ainda que em muitos paises o autor deva ser
necessariamente um ser humano, o titular dos direitos de autor sobre determinada obra pode ser uma
pessoa fisica ou juridica.

Em geral, o autor da obra é também seu primeiro titular - mas ndo é assim em todos os paises e pode ndo
ser assim em algumas circunstancias especificas, como ocorre quando a obra é criada pelo funcionario de
uma empresa no contexto de seu vinculo empregaticio ou quando a obra é especialmente encomendada.
Além disso, na maior parte dos paises, acordos contratuais podem esclarecer as disposi¢des sobre a
titularidade dos direitos de autor incluidas na legislagdo ou prevalecer sobre elas.

A Convencdo de Berna adota algumas presun¢des importantes para a determinacao da titularidade de
direitos de autor.™

* Deve-se presumir a autoria se o nome do autor (ou seu pseuddnimo, se o pseuddnimo ndo deixar
duvidas quanto a identidade do autor) aparecer de forma usual na obra.

* Deve-se presumir que, na auséncia de provas em contrario, a pessoa fisica ou juridica cujo nome aparece
de forma usual em uma obra cinematografica é a sua criadora.

105 Convencgdo de Berna, Artigo 7(1).
106 Convencdo de Berna, Artigo 7(1).
107 Convencdo de Berna, Artigo 7(2).
108 Convencdo de Berna, Artigo 7(3).
109 Convencdo de Berna, Artigo 7bis.
110 Convencdo de Berna, Artigo 6bis(2).

111 Convencdo de Berna, Artigo 15.
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* No caso de obras anénimas ou pseuddnimas, deve-se considerar que, na auséncia de provas
em contrario, a editora cujo nome aparece de forma usual na obra representa o autor, a menos
que este revele sua identidade e estabeleca sua reivindicagdo de autoria sobre a obra.
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Na era digital, é cada vez mais comum que as obras sejam criadas ou modificadas por dois

ou mais autores. Em geral, considera-se que uma obra é produzida em coautoria quando ela

é criada conjuntamente por dois ou mais autores. Normalmente, uma pessoa que se limita a
ajudar outras pessoas a criar a obra, faz sugestoes e revisa a versao final ndo é considerada uma
coautora. Os coautores de uma obra devem exercer seus direitos de comum acordo - sobretudo
se ndo ha mais como separar suas respectivas contribui¢des. Por outro lado, caso seja possivel
separa-las, cada autor pode exercer os direitos sobre sua prépria contribuicdo.

3.6.7 Transferéncia de direitos de autor

Em muitas jurisdi¢des, o titular de direitos de autor pode transferir seus direitos patrimoniais
para terceiros por meio de licenga ou cessdo, mediante pagamento. E muito comum, porém, que
os direitos morais ndo sejam transferiveis.

Os direitos exclusivos do titular de direitos de autor podem ser divididos e subdivididos e entao
licenciados ou cedidos de muitas maneiras a terceiros. Por exemplo, pode-se licenciar ou ceder
esses direitos obedecendo a critérios de territério, ocasido, segmento de mercado, idioma
(traducdo), midia ou conteudo. O titular dos direitos de autor sobre um romance pode optar por
licenciar ou ceder integralmente esses direitos para terceiros. Também pode licenciar ou ceder:

* osdireitos de publicacdo a uma editora;

* os direitos cinematograficos (isto é, os direitos de adaptagdo da obra para o cinema) a um
estudio de cinema;

* odireito de transmissdo por radiodifusdo de uma recitacdo da obra a uma estag¢do de radio;

* odireito de adaptacdo dramdatica da obra a um grupo de teatro; e

* odireito de adaptacdo para televisdo a uma emissora de televisdo.

3.6.7.1 Licenciamento

Uma licenca é uma autorizagdo concedida a terceiros (que podem ser pessoas fisicas ou juridicas) para
que eles exercam um ou mais dos direitos patrimoniais exclusivos que o titular detém sobre uma obra
protegida. A vantagem do licenciamento é permitir que o titular retenha os direitos de autor e direitos
conexos sobre sua obra, ao mesmo tempo que autoriza terceiros a, por exemplo, copia-la, distribui-la,
baixa-la, transmiti-la por radiodifusao, veicula-la por streaming, transmiti-la simultaneamente pela
internet, veicula-la por meio de podcast ou criar obras derivadas em troca de pagamento.

O titular pode licenciar alguns direitos e outros ndo. Por exemplo, o titular pode optar por
licenciar o direito de copiar e usar um jogo eletrénico, mas reter o direito de criar obras derivadas
baseadas nesse jogo (como um filme cinematografico). Normalmente, o direito de autorizar
terceiros a realizar atos abrangidos pelos direitos patrimoniais ndo é transferivel por licenga.

Dependendo das condi¢des do contrato de licenga, o licenciado pode ser obrigado a pagar
uma taxa de licenciamento, entendida como uma compensacao pela prerrogativa de fazer uso
licenciado da obra. Esse uso pode, de forma adicional ou alternativa, gerar royalties - isto é,
pagamentos ao titular dos direitos pelo uso da obra com base em seu volume de utilizacao.

A licenga pode ser exclusiva ou ndo exclusiva.

* No caso de uma licenga exclusiva, apenas o licenciado tem direito de usar a obra da forma
estipulada pelo contrato de licenca. Na maioria dos paises, os termos e condi¢des desse
uso exclusivo devem ser estabelecidos por escrito. As licengas exclusivas costumam ter
sua validade restrita a um territdrio especifico, a um periodo determinado de tempo e/ou a
determinados fins, podendo estar, por outro lado, condicionadas a requisitos de desempenho.
* No caso de uma licenga nao exclusiva, o licenciado tem o direito de exercer o direito exclusivo
do autor, mas isso ndo impede que outros exercam os mesmos direitos ao mesmo tempo. Nao
ha limites ao nimero de individuos que podem ser autorizados pelo titular de direitos a usar,
copiar ou distribuir sua obra. Como as licengas exclusivas, as licengas ndo exclusivas também
podem ser restritas. S
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O titular de direitos pode negociar seus contratos de licenga individualmente com cada licenciado
ou oferecer suas licengas com condic6es preestabelecidas e padronizadas, que os potenciais
usuarios devem aceitar sem modificacdes.

O titular de direitos também pode confiar a gestdo de todos os seus direitos, ou de parte deles, a
um agente ou agéncia profissional de licenciamento, como uma editora de livros, uma editora de
musica ou um produtor musical.

Nos casos em que o licenciamento individual é impossivel ou impraticavel, os titulares de
direitos podem considerar a adesdo a uma organiza¢do de gestdo coletiva de direitos de autor
(OGC). Essas organiza¢des monitoram os usos das obras em nome de seus titulares, além de

se encarregar da negociacdo de licengas e da arrecadacao de pagamentos. Os titulares podem
aderir a OGC pertinente em seu pais, se houver uma, e/ou em outros paises. Em alguns casos, a
gestdo coletiva de direitos de autor e direitos conexos pode ser determinada por lei.

Outra possibilidade é recorrer a ampla variedade de modelos atualmente disponiveis de licengas
de direitos de autor de cddigo aberto, ou licengas publicas, por meio das quais o titular de direitos
pode conceder aos usudrios o direito de praticar alguns ou todos os atos restritos em relacdo a
uma obra, sem se sobrecarregar com o fardo administrativo de negociar licencas individuais. As
licencas publicas de direitos de autor mais amplamente usadas talvez sejam as licencas Creative
Commons (CC). Embora algumas licengas publicas de direitos de autor imponham condi¢des aos
licenciados, como a obrigacdo de que o autor seja reconhecido ou que o uso seja ndo comercial,
as mais permissivas ndo impdem restricdo alguma, deixando a obra praticamente em dominio
publico. Algumas licengas autorizam os usudrios a distribuir e modificar livremente as obras, mas
exigem que quaisquer obras derivadas sejam publicadas sob as mesmas condi¢&es.

3.6.7.2 Cessdo

Uma alternativa ao licenciamento é a cessao de direitos a terceiros, os quais se tornam entao
seus novos titulares. Se a licenga concede ao licenciado o direito de fazer algo que, na auséncia
da licenga, seria ilicito, a cessdo transfere toda a titularidade sobre os direitos. Por outro lado, é
possivel transferir todo o conjunto de direitos associados a uma obra, ou apenas parte deles. Por
conseguinte, pode haver diferentes titulares de direitos em relagdo aos mesmos ou a diferentes
direitos sobre a mesma obra.

Na maioria dos paises, para ser valida a cessdo deve ser feita por escrito e assinada pelo titular de
direitos. Em alguns paises, os direitos de autor ndo podem ser objeto de cessao.

E importante observar ainda que apenas os direitos patrimoniais podem ser cedidos; os direitos
morais permanecem sempre com o autor ou artista intérprete ou executante - ou com seus
herdeiros (ainda que, em alguns paises, seja possivel renunciar a esses direitos).

3.7 Revogacao ou invalidagao

Por ndo depender de formalidades, como um registro (ver secdo 3.4.1), a existéncia dos direitos
de autor ndo esta sujeita a processos de revogacao ou invalidacdo da mesma maneira que os
direitos de propriedade industrial. Na maior parte dos paises que contam com um sistema de
incentivo ao registro voluntario de obras, a aceita¢do pela autoridade competente do registro
de uma obra pode ser contestada por terceiros. Os processos de contestagdo variam de pais
para pais: em alguns deles, a contestacdo pode ser apresentada a autoridade responsavel

pelo registro, mas a maioria dos paises prevé que isso seja feito na Justica ou junto a 6rgdos
semijudiciais. Este tema ndo é abordado de forma aprofundada na presente publicagdo.

3.8 Acles por violacdo de direitos de autor

Aviolagdo de direitos de autor ocorre quando qualquer pessoa que ndo seja o seu titular, ou
alguém por ele autorizado, realiza uma atividade que sé o titular dos direitos esta autorizado a
realizar ou proibir - em outras palavras, exerce um direito patrimonial do titular (ou, em algumas
jurisdi¢des, um direito moral) sem o seu consentimento. Podem estar incluidos ai os direitos

de reproducdo, adaptacao, traducdo, interpretacdo ou execugdo publica, exibi¢do publica ou



outros direitos previstos pela legislagdo nacional. Em alguns paises, também constitui violagdo
a comercializagdo de obras que contém violac¢do, ou o fornecimento dos meios para a sua
produgdo, ou sua importagdo/posse.

Para que a ocorréncia de uma violagdo de direitos de autor seja determinada, é preciso provar:

* aexisténcia dos direitos do requerente; e
* 0 ato de violagdo.

3.8.1 Existéncia de direitos de autor

O fato de que os direitos de autor ndo precisam ser necessariamente registrados significa que a
pessoa que deseja invoca-los deve provar sua existéncia.

A obra em questdo deve constituir matéria suscetivel de ser protegida por direitos de autor (ver
secdo 3.5.1), bem como cumprir os requisitos de protecdo nos termos da legislacao nacional (ver
secdo 3.5). Deve-se demonstrar ainda que o requerente detém os direitos de autor sobre a obra
protegida (ver se¢do 3.6.6).

Conforme a natureza da obra, provar a existéncia de direitos de autor pode ser uma tarefa
ardua. Além de prever o registro voluntdrio, a maior parte das legislagdes nacionais inclui outras
disposicdes para permitir a prova de existéncia, como presuncdes e a possibilidade de usar
provas testemunhais.

3.8.2 Violagdes

Os direitos de autor sdo violados por qualquer pessoa que, sem a autorizagdo do titular desses
direitos, realiza ou leva outra pessoa a realizar qualquer ato que o titular tem o direito exclusivo
de realizar ou autorizar, a menos que se apliquem limitagdes ou exce¢des.

Para provar a violagdo de direitos de autor, é preciso demonstrar ndo ter havido autorizacdo

ou consentimento. Em caso de contestagdo, o requerente deve determinar a auséncia de
consentimento, que pode ser expresso ou implicito, podendo ser presumido em razao das
circunstancias. A inferéncia de consentimento deve estar clara antes de funcionar como defesa e
deve vir da pessoa que detém o direito.

0O ato de violagdo ndo precisa dizer respeito a totalidade de uma obra, podendo concernir apenas
a parte dela. De modo geral, é preciso que essa parte seja substancial, mas ndo ha uma regra
quantitativa geral sobre o que constitui uma parte “substancial”. A questao precisa ser resolvida
caso a caso, de acordo com as circunstancias e os fatos concretos. Na maioria dos paises,
considera-se substancial a parte que participa da originalidade da obra em sua totalidade ou
representa uma parte importante dela.

3.8.3 Pirataria de direitos de autor

A pratica da cépia ndo autorizada de materiais protegidos por direitos de autor com fins
comerciais e da comercializa¢do ndo autorizada de materiais copiados é geralmente (mas ndo
em todas as jurisdi¢des) conhecida como pirataria. Os elementos da pirataria de direitos de autor
variam de acordo com a legislacdo local.

Na prética de pirataria ha mais do que simples violacdo de direitos de autor, de modo que nem
toda violagdo de direitos de autor constitui pirataria. No entanto, ndo ha como haver pirataria se
ndo houver violacdo de direitos de autor.

Nos termos do Acordo TRIPS, deve-se prever processos e penalidades criminais ao menos em
casos de pirataria intencional de direitos de autor em escala comercial."? No entanto, esse é um
requisito minimo, e os membros da OMC podem aplicar processos e penalidades criminais em
uma variedade mais abrangente de casos.

112 Acordo TRIPS, Artigo 61.
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4.1 Introducao

Em termos gerais, pode-se dividir os recursos judiciais disponiveis nos casos de
violagdo de marcas, patentes ou direitos de autor em recursos civeis e san¢des penais.

* Osrecursos civeis estdo disponiveis em todos os casos de violagdo.

¢ As sancgdes penais devem estar disponiveis a0 menos nos casos em que a violagao
é cometida com dolo e em escala comercial, porém em alguns paises esses recursos
podem ser usados em um nimero maior de circunstancias.

Em certas situacdes, o titular de direitos também pode requerer medidas cautelares
para proteger o status quo enquanto se aguarda uma decisdo de mérito.

4.2 Medidas cautelares

As medidas cautelares tém, por defini¢do, carater provisério, sendo concedidas
enquanto a questdo permanece sub judice. Podem ser requeridas e concedidas antes
da propositura de acdo para o exame de mérito, podendo ser estendidas até que uma
decisdo final de mérito tenha sido proferida.

O Artigo 50.1 do Acordo TRIPS prevé que:

As autoridades judiciais terdo o poder de determinar medidas cautelares
rapidas e eficazes:

(@) para evitar a ocorréncia de uma violacdo de qualquer direito de
propriedade intelectual e em especial para evitar a entrada nos canais
comerciais sobre sua jurisdi¢do de bens, inclusive de bens importados,
imediatamente apds sua liberacdo alfandegaria;

(b) para preservar provas relevantes relativas a uma alegada violagao.

Observa-se, portanto, que as medidas cautelares podem servir a duas
finalidades principais:

¢ evitar aviolagdo e a entrada no mercado de produtos infratores; e
« facilitar a coleta e preservacao de provas relevantes relativas a violagdo alegada.

As medidas cautelares costumam ser um recurso significativo para enfrentar as
violagdes de direitos de propriedade intelectual. Além de prevenir ou interromper o
alegado ato de violacdo e preservar o status quo, essas medidas também sdo Uteis por
oferecerem as partes uma visdo preliminar do caso, que pode levar a controvérsia a ser
encerrada sem os custos e riscos de um julgamento.

As medidas que facilitam a coleta e a preservacdo das provas em posse do requerido,
por exemplo, sdo um pré-contencioso significativo, ndo apenas por permitirem que a
parte que alega violagdo redna provas de sua ocorréncia, mas também porque as provas


https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/details/231

da origem (o fornecedor) ou do destino dos produtos ou servicos a que se imputa violagdo, assim 59
como o escopo da violagdo, podem ser importantes para se determinar o montante da indenizagdo
a ser concedida ao titular de direitos em uma agdo posterior quanto ao mérito.

Normalmente, isso envolve, entre outras medidas, a imposicao da obrigacdo de nao fazer,
proibindo o requerido de negociar com os materiais em questdo, ou a imposicao da obrigacao
de fazer, determinando a apresentacdo e entrega de todos esses materiais e de informagdes
relativas a fornecedores. Os mandados de busca e apreensao permitem que o requerente ou
seu representante realize buscas em locais relevantes, como as instala¢des do suposto infrator e
demais locais onde a violagdo supostamente estaria ocorrendo.

A concessdo de medidas cautelares em geral envolve trés elementos, cuja avaliagdo varia
conforme a jurisdigdo.

Em primeiro lugar, os direitos de propriedade intelectual do requerente devem ser
estabelecidos em grau suficiente para que se possa obter a concessdo de medidas
cautelares, como uma tutela proviséria.” Esse grau suficiente com frequéncia
corresponde a um argumento sustentavel ou crivel em favor da existéncia do direito de
propriedade intelectual.

Em segundo lugar, deve haver certeza suficiente de que o requerido esta violando, ou
ameacando violar, esse direito."*

Em terceiro lugar, deve-se determinar a razoabilidade, nas circunstancias do caso, de uma
ordem judicial, avaliando-se questdes de proporcionalidade, como danos irreparaveis

e ponderagdo dos interesses. Tal determinagdo deve ser estabelecida com base na
legislacdo e nos fatos estabelecidos.

Em algumas jurisdi¢des, um elemento adicional que pode ser considerado é o efeito da tutela
para o interesse publico.

Quando apropriado, medidas cautelares podem ser adotadas inaudita altera parte (“sem que
seja ouvida a outra parte”) -, em particular quando qualquer demora tenda a acarretar prejuizo
irreparavel ao titular de direitos ou quando houver um risco demonstravel de que as provas
sejam destruidas."®

Ao decidir sobre requerimentos de medidas cautelares, o julgador pode determinar que
o requerente deposite uma caugdo ou garantia equivalente para proteger o requerido e
prevenir abuso."®

Quando da adocao unilateral de medidas cautelares, o requerido deve ser notificado sem
demora, no mais tardar imediatamente ap6s sua execucdo, podendo entdo requerer uma revisao
da medida, inclusive com direito a ser ouvido, e obter a eventual modificacdo ou revogacdo

da decisdo."” Caso a decisdo posterior quanto ao mérito seja pela ndo ocorréncia de violagdo

e, mostrando-se injustificada, a medida cautelar seja revogada, pode o requerido reivindicar
indenizacdo da parte que alegou violagdo."®

Apesar do foco na preservac¢do do status quo entre as partes, a autoridade judicial por vezes
pode decretar a restauracdo de uma situagdo anterior, ou determinar que as partes organizem
suas atividades de alguma outra maneira que esteja em maior acordo com as exigéncias

de justica. A razdo disso é que o principal objetivo do julgador ao emitir determinagdes e
exarar decisdes quanto ao seu mérito é manter a situagdo que mais facilmente possibilite a
administrac¢do da justica quando for proferida a decisdo definitiva.

113 Acordo TRIPS, Artigo 50.3.
114 Acordo TRIPS, Artigo 50.3.
115 Acordo TRIPS, Artigo 50.2.
116 Acordo TRIPS, Artigo 50.3.
117 Acordo TRIPS, Artigo 50.4.
118 Acordo TRIPS, Artigo 50.7.
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4.3 Recursos civeis
4.3.1 Tutelas inibitérias

Ao término de um processo de violagdo, sdo eventualmente concedidas tutelas definitivas

ou finais, determinando que o requerido cesse a viola¢do,"” incluindo a comercializa¢do dos
produtos que incidem em violagdo. Em particular, a inibitéria impede a entrada ou circulagdo,
nos canais de comércio da jurisdi¢cdo em questdo, dos produtos que envolvem violagdo, incluindo
os importados, imediatamente apds sua liberacdo alfandegéaria. Pode determinar também a
apreensdo ou entrega de todos os produtos suspeitos de envolver violacao.

Em alguns paises, a concessao de tutelas inibitérias pode estar condicionada ao fato de que o
requerido tenha conhecimento prévio da violacdo. Normalmente, elas sdo acompanhadas por
outros recursos.

De modo geral, uma vez determinada a violagdo, o requerente tem direito automaticamente a
uma tutela definitiva. No entanto, conforme a jurisdicao, prevalece o entendimento de que essa
forma de reparacdo é “discriciondria”. Em termos abrangentes, porém, mesmo nos sistemas em
que a reparacdo é discricionaria, a tutela definitiva s6 é recusada em circunstancias incomuns.

4.3.2 Direito do titular de direitos de autor a informacées

Em algumas jurisdicdes, a autoridade judicial pode determinar que o infrator informe ao titular
de direitos a identidade de terceiras pessoas envolvidas na produgdo e distribui¢do dos produtos
ou servicos que envolvem violacdo e de seus canais de distribuicdo, a menos que essa medida
seja desproporcional em relacdo a gravidade da violagdo.'?

Além disso, em algumas jurisdi¢des, o titular de direitos também pode requerer informacdes
e dados contdbeis relativos aos lucros auferidos pelo infrator, com o intuito de determinar seu
pedido de indenizagao.

4.3.3 Indenizacdes

O infrator pode ser obrigado a indenizar adequadamente o titular de direitos, compensando-o
pelo prejuizo causado pela violagdo - ao menos nos casos em que o infrator tinha ciéncia ou
dispunha de bases razoaveis para ter ciéncia de estar cometendo uma violagdo.'” Por se tratar
de um critério minimo, as legisla¢des nacionais podem prever o pagamento de indenizacdes a
despeito do conhecimento ou negligéncia do infrator.'>

A avaliacdo dos prejuizos sofridos constitui um desafio para ambas as partes e também para as
autoridades judiciais, as quais podem recorrer a provas periciais ou instaurar processos a parte
para determinar o montante a ser indenizado. Como a ideia norteadora é oferecer compensagao
pelo prejuizo efetivamente sofrido em consequéncia da violagdo, e como normalmente se
estima o prejuizo efetivo com base nos lucros cessantes, € comum que se adote como parametro
as vendas dos produtos protegidos que o titular de direitos esperava realizar na auséncia da
atividade violadora. Para que se possa determinar esse prejuizo, o titular deve apresentar

provas demonstrando a extensdo da atividade violadora (como o volume ou o0 nimero de
produtos vendidos que envolviam violagdo), assim como a quantidade de produtos que seriam
comercializados e os lucros que seriam auferidos se ndo tivesse havido violagdo.

Dada a dificuldade para se demonstrar o total de lucros cessantes causados pela violagdo, a
indenizagcdo pode ser calculada em bases alternativas. Pode-se, por exemplo, determinar a
compensacao a ser paga com base em um montante previamente estabelecido (indeniza¢do
prevista em lei) ou com base em um royalty hipotético (isto é, o pagamento do montante que o

119 Acordo TRIPS, Artigo 44.1.
120 Acordo TRIPS, Artigo 47.

121 Acordo TRIPS, Artigo 45.1. Em muitas jurisdi¢des, a boa ou ma-fé do infrator ndo interfere no principio de que a
indenizagdo é devida.

122 Por exemplo, o Artigo 45.2 do Acordo TRIPS prevé explicitamente que, em casos apropriados, o julgador pode
determinar a reparagdo e/ou o pagamento de indenizagdes previamente estabelecidas mesmo quando o infrator ndo
tenha realizado a atividade violadora com ciéncia, ou com base razodvel para ter ciéncia.



titular de direitos receberia caso o infrator tivesse assinado com ele um contrato de licenca). 61
Em algumas jurisdicdes, o titular de direitos pode obter a restituicao de lucros (account of profits)

realizados pelo infrator - situacdo em que o requerido é tratado como se houvesse conduzido

seus negoécios em nome do titular de direitos. O titular de direitos precisa provar o nexo de

causalidade, e o valor maximo que se pode determinar para a indeniza¢do ndo deve ser superior

ao total dos lucros obtidos pelo requerido.

Quando pertinente, pode-se determinar o pagamento de indeniza¢des previamente
estabelecidas e/ou a restituicdo de lucros mesmo que o infrator ndo tivesse ciéncia ou ndo
dispusesse de bases razoaveis para ter ciéncia de estar cometendo uma violacao.'?* Além disso,
o infrator pode ser obrigado a pagar as despesas do titular de direitos, as quais podem incluir os
honorarios advocaticios apropriados.?*

Algumas legisla¢des nacionais também preveem uma indenizacao punitiva (isto é, o pagamento
de um montante muito superior ao prejuizo efetivamente sofrido pelo titular de direitos.).

4.3.4 Descarte ou destruicao

Conforme o pais, outro recurso a disposicdo do titular de direitos quando da comprovagdo de
violagdo é o pedido de descarte ou destrui¢cdo, que pode abranger ndo apenas os produtos
que se tenha determinado serem produtos que envolvem violacdo, mas também materiais

e implementos predominantemente usados na criagdo desses produtos. No entanto, a
determinacdo de descarte ou destrui¢cdo deve ser proporcional a gravidade da violagdo e aos
interesses de terceiras partes.'?®

As medidas de descarte e destrui¢do tém como finalidade servir como elemento de dissuasao
para minimizar os riscos de novas violagdes e, com a retirada de circulagdo dos artigos infratores,
evitar mais prejuizos ao titular de direitos.?® A autoridade judiciaria deve determinar que o
descarte aconteca fora dos canais de comércio e ndo prejudique o titular de direitos. Ao infrator
ndo cabe compensacdo por qualquer tipo de descarte dos produtos envolvendo violagdo.

Ao determinar uma ag¢do de descarte ou destrui¢do, as autoridades judicidrias devem levar
em conta o impacto ambiental dos produtos infratores.'?”” Alguns produtos pirateados
(como, por exemplo, inseticidas, pesticidas e substancias que destroem a camada de 0z6nio)
constituem uma ameaca direta e téxica ao meio ambiente, exigindo métodos de destruigao
ambientalmente sustentaveis.

Em alguns paises, permite-se que o descarte seja feito sob a forma de doagdes, desde que

tal descarte nao interfira nos principios mencionados acima - a saber, que nenhum produto
infrator seja introduzido nos canais de comércio e que a doagdo ndo acarrete prejuizo ao titular
de direitos. Por esse motivo, na maior parte dos paises que preveem o descarte por meio de
doagbes, exige-se o consentimento do titular de direitos.'®

4.3.5 Publicacdo de decisdes judiciais em veiculos de comunicacdo

Outro recurso civel presente em muitas jurisdi¢des (embora ndo seja previsto nos termos do
Acordo TRIPS) é a publica¢do de decisdes judiciais em veiculos de comunicacdo para alertar o
publico sobre a violagdo. Os custos dessa publicagdo correm por conta do infrator.'®

123 Acordo TRIPS, Artigo 45.2.
124 Acordo TRIPS, Artigo 45.2.
125 Acordo TRIPS, Artigo 46.

126 Acordo TRIPS, Artigo 46. 2

127 O Comité Consultivo sobre a Aplicacdo de Direitos (ACE), da OMPI, oferece recursos adicionais relativos ao descarte e
destruicdo com seguranga ambiental de produtos infratores. Ver, por exemplo, o documento WIPO/ACE/12, disponivel
em: www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=375396

128 Ver orelatério do painel WTO DSB no caso DS362 (n. 16).

129 Ver, por exemplo, o Artigo 15 da Diretiva da Unido Europeia relativa a aplicacdo de direitos, publicada no corrigendum
a Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 29 de abril de 2004, relativa a aplicacdo

de direitos de propriedade intelectual, de 2 de junho de 2004, OJ L 195/16, disponivel em:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN#d1e842-16-1

Capitulo 4 Recursos judici
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4.4 Sancodes penais

As sanc¢des penais tém por objetivo punir os responsaveis por viola¢des particularmente graves,
destinando-se também a prevenir novas violagdes.'®

O Artigo 61 do Acordo TRIPS estabelece o sequinte:

Os Membros preverdo a aplicacao de procedimentos e sanc¢des penais pelo menos

nos casos de contrafacdo voluntaria de marcas e pirataria lesiva a direitos de autor em
escala comercial. Os recursos disponiveis incluirdo prisdo e/ou sanc¢6es pecunidrias
suficientemente dissuasorias e coerentes com o nivel das san¢des aplicadas a delitos de
gravidade correspondente. Quando apropriado, os recursos disponiveis incluirdo também
a apreensao, perda e destruicdo dos bens que violem direitos de propriedade intelectual

e de quaisquer materiais e implementos usados predominantemente na consecucdo do
delito. Os Membros podem prever a aplicacdo de procedimentos e san¢des penais em
outros casos de violacdo de direitos de propriedade intelectual, em especial quando forem
cometidos com dolo e em escala comercial.

E, portanto, evidente que os requisitos minimos sdo:

* deve haver um ato de contrafagdo ou pirataria;
* 0 ato deve ser cometido com dolo; e
* 0 ato deve ser cometido em escala comercial.

As legislagdes nacionais podem prever que procedimentos e san¢des penais sejam aplicados
adicionalmente a outros tipos de violagdo - em especial, quando sejam cometidos com dolo e
em escala comercial.”*' Segundo o entendimento do Orgdo de Solucdo de Controvérsias (OSC) da
OMC, o conceito de “em escala comercial” contempla um elemento qualitativo (atos comerciais
visando lucro) e um elemento quantitativo (porte de atividade comercial), que podem variar
conforme a atividade comercial em questdo.'®

Os recursos penais disponiveis devem incluir prisdo e/ou san¢des pecuniarias suficientemente
dissuasérias para impedir novas violagdes.'> Esses recursos também devem ser coerentes com o
nivel de san¢8es aplicadas a delitos de gravidade correspondente’* nos termos da lei aplicavel de
cada pais - particularmente no caso de reincidéncias.

Quando apropriado, o juizo penal competente também pode determinar a apreensao,

perda e destruicdo dos produtos infratores e de quaisquer materiais e instrumentos usados
predominantemente na consecucdo do delito.”*> Cabe as autoridades judiciais de cada pais avaliar
0s casos que fazem jus a essas san¢des. De qualquer forma, o Acordo TRIPS oferece o contexto
normativo, outorgando aos magistrados o poder de determinar que os produtos infratores
sejam descartados fora dos canais de comércio, sem causar prejuizo ao titular de direitos e sem
qualquer tipo de compensagao a parte infratora.s

130 Ver asecdo 1, “Obriga¢des Gerais”, da parte IIT do Acordo TRIPS, Artigo 41.
131 Acordo TRIPS, Artigo 61.

132 Ver o relatério do painel do OSC da OMC no caso DS362 (n.° 16).

133 Acordo TRIPS, Artigo 61.

134 Acordo TRIPS, Artigo 61.

135 Acordo TRIPS, Artigo 61.

136 Acordo TRIPS, Artigo 46.
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A Série Manuais de Propriedade Intelectual é uma cole¢ao

de manuais praticos em matéria de direito e processo de
propriedade intelectual que pretende auxiliar os magistrados
na aprecia¢do e julgamento de demandas judiciais relativas

a PI que chegam a seus juizos, assim como servir de fonte de
referéncia para leitores interessados em saber mais sobre
como se da a resolugdo de litigios envolvendo PI nas mais
variadas jurisdicdes.

Este é o primeiro titulo da série e introduz o marco juridico
internacional da propriedade intelectual, compartilhando o
conhecimento especializado e a visdo global da OMPI sobre os
tratados multilaterais que moldam o direito de PI nas areas de
marcas, patentes, direitos de autor e recursos judiciais.
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