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Apresentacao

A Coordenacao de Inovagao e Transferéncia de Tecnologia (CINTTEC) da
Universidade Federal de Sergipe, cumprindo sua funcgao institucional de pro-
motora da cultura da propriedade intelectual dentro do ambiente académico
e para além dos muros da universidade, editou uma nova Cartilha de Proprie-
dade Intelectual. Compilando de forma simples, porém completa, as principais
informacgdes sobre os direitos da propriedade intelectual, a cartilha CINTTEC
apresenta os varios conceitos que permeiam os temas relacionados a pro-
priedade intelectual, tendo como base a legislagao brasileira que versa sobre
o tema, manuais e artigos juridicos, bem como textos e instrucdes de varios
estudiosos do campo da propriedade intelectual, além, claro, das instrucoes
normativas do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual — INPI. Trata-se,
pois, de um precioso material de estudo para todos os que desejam se aven-
turar nos caminhos da propriedade intelectual.

Coordenacdo de Inovacdo e Transferéncia
de Tecnologia — CINTTEC

A Coordenacao de Inovagao e Transferéncia de Tecnologia - CINTTEC, cria-
da a partir da portaria n° 938, de 01 de novembro de 2005, atua como o Nu-
cleo de Inovacao Tecnoldgica (NIT) da Universidade Federal de Sergipe (UFS),
e assim, tem como objetivo geral proteger, valorizar e disseminar o patrimoénio
intelectual gerado pela UFS, buscando aproximar o avango do conhecimento
cientifico as oportunidades de uso industrial demandada pela sociedade.

Dentre as atribuigoes da CINTTEC, de acordo com a resolugao n°
03/2014/CONSU, de 27 de Janeiro de 2014, destacam-se o estimulo aos pro-
cessos de Ciéncias, Tecnologia e Inovacao (CT&l) na instituicao, bem como o
estimulo a transferéncia de Tecnologia da Universidade com a sociedade. E
também, dentre tantas outras atribui¢coes da CINTTEC, o apoio a pesquisado-
res nos estudos e elaboracao dos seus projetos, bem como o auxilio na busca
de agéncias de fomento e instituicdes parceiras para a ampliacao e fortaleci-
mento de tais pesquisas.

A CINNTEC fica localizada no Centro de Vivéncia, no prédio do Polo
de Gestao, em frente ao Banco do Brasil, estando aberto semanalmente em
horario comercial - das 08:00hs as 12:00hs e das 13:00hs as 17:00hs.



Organograma e estrutura interna
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Figura 1 - Organograma CINTTEC-UFS

Inovacdo e Transferéncia de Tecnologia

A CINTTEC tém empreendido esforcos em divulgar a cultura de Pro-
priedade Industrial e requlamentar as normas de protecao do conhecimento
gerado na universidade e de transferéncia de tecnologia para a sociedade.
Assim, a CINTTEC subsidia e apoia os professores com projetos tecnoldgicos
que podem se concretizar em produto passivel de protecao patentaria e de
transferéncia da tecnologia para a sociedade. A CINTTEC tem ainda apoiado
agoes diversas envolvendo transferéncia de tecnologia, auxiliando na integra-
¢ao com érgaos de governo, empresas e outras entidades da sociedade civil.

COMPITEC

A Comissao de Propriedade Intelectual de Transferéncia de Tecnologia
(COMPITEC), criada pela Portaria n°® 2490/2009, em 09 de novembro de 2009
e atualizada pela Portaria N° 0597 de 31 de margo de 2015, com os seguin-
tes objetivos: opinar, assessorar a CINTTEC emitindo pareceres e avaliagoes;
avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de
pesquisa, de acordo com as disposicoes da Lei n® 10.973/2004; possibilitar a
avaliacao de solicitagao de inventor independente para adogao de invengao
na forma do art. 23 do Decreto n° 5.563/05 de 13 de outubro de 2005.
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No ano de 1984, a Universidade Federal de Sergipe depositou seu primei-
ro invento, adquirindo assim sua primeira patente. Desde essa data, o cons-
tante incentivo a pesquisa promovido pela instituicao resultou em diversos
outros depdsitos e registros. Porém, foi em 2005, com a criagao da Coordena-
¢ao de Inovagao e Transferéncia de Tecnologia/CINTTEC, que a Universidade
entrou de fato no campo de protecao de invencoes, despontando atualmente
como uma das principais instituicoes do Norte e Nordeste no campo da PI.

A CINTTEC, cumprindo sua fungao institucional, auxilia os pesquisadores,
procedendo com os tramites do registro de softwares, marcas, desenhos in-
dustriais e cultivares, além dos processos de deposito de invencoes e modelos
de utilidade para a obtengao dos titulos de patente.

O grafico abaixo demonstra a evolucao do numero de depdsitos e re-
gistros da Universidade Federal de Sergipe, desde o seu primeiro pedido de
protecao até o ano de 2016.

30

25

—&—Patentes
20

== Marcas
15 =le=Software

=& Cultivar

10 —He—PCT
—@—Desenho Industrial

o -
1984 1988 1998 2001 2003 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Figura 2 - Depésito/Registro PI's - 1984/2016. Patentes, marcas e softwares (anual).
Fonte: CINTTEC/UFS - 2016.



A Propriedade

O ser humano é sem duvida um grande possuidor de coisas. Poderiamos
pensar nos primérdios da civilizacao ocidental, quando os eremitas das tribos
do Médio Oriente ja possuiam seus rebanhos, zelando por aquilo que eles
ousaram chamar de “propriedade”. E ao longo da evolucao das civilizagoes, o
desejo de possuir esteve sempre presente, estendendo-se nao s6 a animais
que tinham a funcao de garantidor da existéncia, mas também a terras, cons-
trucoes e bens de outra natureza. Percebemos assim que o direito - talvez
pudesse ousar dizer ‘o Estado”, porém entrariamos em temas que ndo sao per-
tinentes a este breve estudo - sempre buscou resguardar esse desejo huma-
no, que findou gerando o que hoje conhecemos por direitos da propriedade,
ou propriedade privada. Neste sentido, elucidativa sao as licdes da professora
Carla Barros, que resume de forma pontual a ligagao entre o homem e a pro-
priedade, ao afirmar que,

A propriedade deve servir ao homem como elo de interagao entre o
direito a liberdade e o direito pleno ao desenvolvimento do ser humano
e sua dignidade, porém tem-se que admitir que o direito da propriedade

foi um grande marco na historia, ditou regras, seja na religiao seja na
organizacao da sociedade. Quem a possui e detém, dita as regras.!

Mas afinal, poderiamos nos questionar: o que sao esses bens que o homem
tanto deseja possuir? Respondemos este questionamento com a lucida e clara
frase do grande jurista do direito civil brasileiro, Clovis Bevilaqua, tendo afirma-
do ele que bem “é tudo quanto corresponde a solicitacao de nossos desejos™. A
constituicao brasileira, em seu art. 5°, XXII, garante o direito a propriedade, ou
seja, da a propriedade o status de direito fundamental, que devera atender os
seus fins naturais e sociais, segundo 0s mesmos dizeres constitucionais.

Propriedade Intelectual

O principal fim da propriedade é suprir os desejos e necessidades hu-
manas. Assim, tudo aquilo que o ser humano vier a possuir, devera, como fim
ordinario, satisfazer as suas vontades, proporcionando-lhe conforto e prazer.
Porém, com a evolugao das sociedades e do pensamento humano, percebeu-

1 BARROS, 2004,p.10
2 FARIAS,2011.Pag. 528
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-se que nao apenas a terra ou os bens materiais serviam para satisfazer as
necessidades humanas e o seu desejo de possuir. Teses cientificas, obras Li-
terarias, apresentacoes teatrais, e outro leque de bens, que numa primeira
visao nao poderiam ser considerados propriedade e assim protegidos pela lei
passam a requerer tal beneficio para os seus criadores. Assim, convencionou-
-se a necessidade de se proteger nao s6 as obras que possuiam corpo fisico
definido, mas também as obras do intelecto humano, nascendo ai os direitos
da propriedade intelectual. Os registros histdricos mais contundentes do nas-
cimento de tais direitos datam de 1627, com o reconhecimento dos direitos do
inventor, pelo Rei Jacques |, da Inglaterra, através do Statute of Monopolies.?
Porém muito antes, ja na Grécia antiga, a sociedade atentava para a necessi-
dade de se da uma protecao especial a produtos que requeriam uma maior
carga de produgao intelectual.

Por Propriedade Intelectual, entendemos as categorias de direitos que
cercam a producao direta do intelecto humano. ‘A propriedade intelectual é
um meio de apropriacao dos resultados inventivos, pois serve para impedir
que terceiros se utilizem da inovagao sem autorizacao do inventor, entretanto,

sua eficacia varia de acordo com a matéria e o setor da inovacao.™

Guilherme Calmon, em elucidativo artigo, cita as caracteristicas funda-
mentais dos bens protegidos pela propriedade intelectual. Citando Alvim,

2006, explicita o autor:

a. Decorrem da criatividade humana;

b. Em razao da criatividade e tomada as providéncias na esfera juridica,
passam a ser objeto de protegao pelo direito, com a afetacao de sua titu-
laridade, de que decorre a exclusividade;

c. Tal protecao representa o direito a exclusividade de sua utilizacao;
d. O direito a ele relacionado tem carater absoluto, ou seja, oponivel

contra todos;

3 Ferreira e Oliveira, 2012 Apud. VIEIRA e BUAINAIN, 2006.
4 Ferreira e Oliveira, 2012 Apud. CORREIA 1999, P. 1.
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e. Odireito de autor, o direito a titularidade de um software ou o direito
as marcas e patentes, considerados em si mesmos, sao direitos imateriais,
mas, para serem usufruidos normalmente, demandam materializacao;

f.  Tal materializagao gera, para os donos dos exemplares (livros, inventos,
softwares...),a possibilidade de fruicao individual e utilizagao simultaneamen-

te a todas as demais pessoas que se tornam donos de outros exemplares.

Ficando claro o conceito e as ideias base para a protecao da Propriedade
Intelectual, passemos agora para suas categorias. Desta feita, a protecao a pro-
priedade intelectual ird abranger trés grandes grupos, a saber, os Direitos Auto-
rais, a Propriedade Industrial e os Direitos Conexos. Cada grande grupo desses

¢ dividido em diversas categorias de protecao, que serao trabalhadas a seguir.

Direito de Autor

Direito Autoral Direitos Conexos

Programa de computador

Marca
Patente
Desenho Industrial

Propriedade Industrial

Indicagdo Geografica

Propriedade Intelectual

Segredo Industrial

Topografia de Circuito Integrado

Protecao
“Sui Generis”

Cultivar

Conhecimento Tradicional

Figura 2 - Abrangéncia da Propriedade Intelectual
Fonte: Adaptado de Jungmann et al. (2010)
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Os direitos autorais visam proteger as obras intelectuais no campo litera-
rio, cientifico e artistico, de que sao exemplos: desenhos, pinturas, esculturas,
livros, conferéncias, artigos cientificos, matérias jornalisticas, musicas, filmes,
fotografias, software, entre outros. “O direito autoral ndo protege as ideias de
forma isolada, mas sim e tao somente a forma de expressao da obra intelec-
tual. No ambito desta Lei estao protegidos os direitos de autor, os direitos
conexos e os programas de computador.”

Em se tratando de direitos autorais, a doutrina juridica garante uma es-
pecial protecao a essa categoria de direitos. O ja citado jurista Clovis Bevila-
qua, tratando do tema, explica: “Direito Autoral é o que tem o autor de obra
literaria, cientifica ou artistica, de ligar seus nomes a produgdes de seu espiri-
to e de reproduzi-las, ou transmiti-las. Na primeira relagao, € manifestacao da
personalidade do autor; na segunda, é de natureza econémica”.

Na atual legislagao brasileira, os direitos autorais gozam de uma espe-
cial protecao constitucional, sendo eles apresentados claramente no Art. 5°,
XXVII e XXVIII. A redagao desses incisos, que foram postos pelo legislador
constituinte junto aos direitos e garantias fundamentais, garante aos auto-
res o direito exclusivo de utilizagao, publicacao e reprodugao de suas obras.
Além disso, a constituicao cidada garante o direito de protecao aos Direitos
Conexos, ou seja, as participagoes individuais em obras coletivas, tal como ao
direito de fiscalizacao do aproveitamento econ6mico das obras criadas, além
do chamado “direito de arena”, que sao aqueles de transmissao de atividades
esportivas. E de se destacar que o termo exclusivo é usado na redacio do
inciso XXVII, nivelando os direitos autorais aos direitos patrimoniais do autor.

Fruto do tratamento constitucional, e para garantir maior protecao, ino-
vagao e seguranga, o legislador brasileiro trouxe-nos a lei n. 9.610 de 19 de
fevereiro de 1998, que trata especificamente da matéria relacionada a direi-
tos autorais. A propria lei, no seu artigo primeiro, vai dizer que se entendem
como direitos autorais os direitos do autor, e os que lhe sao conexos. Em seu
art.11, a lei garantira a protecao ao autor, que para ela, sera tido como “pessoa
fisica criadora de obra literaria, artistica ou cientifica.” A doutrina juridica afir-

5 JUNGMANN et al., 2010
6  Apud Barros, 2007. P. 482.
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ma que, ao contrario de outras leis que tratavam da matéria, a lei n 9.610/98
vai exaltar o carater pessoalissimo do autor, garantindo-lhe inumeros direitos
sobre a producao e combatendo o plagio e a cdpia ilegal. Essa lei proporciona
a protecao, inclusive, do titulo da obra.

Outro ponto relevante sobre o direito autoral: o registro. Afirma Carla
Barros: “O registro da obra intelectual nao é obrigatdria, porque o direito do
autor surge no ato criativo. Dai, a expressao do art 18, da lei n. 9.610/98: A
protecao aos direitos de que trata essa lei independe de registro”’

Citando Otavio, sobre a vigéncia dos direitos autorais, o Manual de Pro-
priedade Intelectual da FUCAPI afirma: “Os direitos morais do autor sao con-
siderados pela legislagao brasileira e pelas convencdes internacionais como
direito de personalidade e em sendo assim, sao perpétuos.Ja os direitos patri-
moniais caracterizam-se por ser temporal, perdurando por toda a vida do autor
e mais 70 anos apds a sua morte, contados a partir de 1° de Janeiro do ano sub-
sequente ao de seu falecimento. Nos casos de obras audiovisuais o direito de
70 anos é contado de 1° de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgagao.”

Direito de Autor

A lei 9.610/98, em seu art. 22, traz com clareza que “pertencem ao autor
os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.”. A lei também garante
0 exercicio do direito aos co-autores, ressalvando possiveis especificidades de
convengoes. As duas categorias de direitos que decorrem dos direitos de autor
sao os direitos morais e os direitos patrimoniais, ambos garantidos ao autor.

O capitulo Il do titulo Il da lei n. 9.610/98 vai trazer toda a protecao
referente aos direitos morais cabiveis ao autor. E importante lembrar que tal
categoria de direito trata-se do chamado direito personalissimo, ou seja, nao
pode ser renunciado ou alienado. No Art. 24 da citada lei, o legislador apre-
sentou uma lista de protecao a direitos morais referente ao autor, tais como:
| - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; IV - o de assegurar a
integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificagoes ou pratica de atos

7 Idem.P 527.
8 Apud NUPI - FUCAPI.P. 31.
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que, de qualquer forma, possam prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em sua
reputacao ou honra; VI - o de suspender a circulagao da obra ou de suspender
qualquer forma de utilizacao ja autorizada, quando a circulagao ou utilizagao
implicarem afronta a sua reputagao e imagem.

Ja o capitulo Il do referido diploma legal vai tratar dos direitos patri-
moniais cabiveis. Afirma Carla Barros que, ‘como se observa no artigo 28, do
diploma do direito autoral vigente, cabe ao autor o exclusivo direito de utili-
zar, fruir e dispor da obra literaria, artistica ou cientifica” O fato de ele poder
dispor da obra implica sua exploracdo econémica por terceiros, executando-a,
editando-a, interpretando. Em suma, o direito patrimonial conota-se no direi-
to de utilizar a obra pessoalmente, autorizar ou impedir que outrem a utilize
publicamente, ressalvando-se determinados usos sem cunho econémico””’

Direitos Conexos

A categoria dos direitos conexos é uma categoria de direitos derivados,
ou seja, tais direitos decorrem de uma obra originaria, mas nao recai direta-
mente sobre ela, mas sim sobre o uso que se faz dela. Ira proteger artistas,
intérpretes, fotdgrafos, e todos aqueles que fizerem uso legal do bem original.
Carla Barros é certeira ao afirmar que:

“Direitos conexos, também conhecidos como “direitos vizinhos”, em suma,
sao aqueles que, apesar de nao possuirem conteldos autorais, equiparam-se
aos de autores, uma vez que seus titulares difundem suas obras ou atuam
nelas. Portanto, os direitos conexos nao se confundem com os direitos de
autor, mas se aproximam ou se assemelham a eles, por que seus titulares nao
contribuem na criacao das obras, apenas as difundem.”°

Pensemos num exemplo: determinado compositor escreve letra e pro-
duz melodia, formando assim uma musica, logo, tal produgao lhe garantira o
direito de autor daquela obra. Porém, ele é apenas compositor, e como nao
deseja que sua obra fique no papel, repassa a criagao para um cantor, que ira
gravar o audio da musica e interpreta-la em seus shows, tendo portando di-

9 Barros, 2007. P. 518.
10 Barros, 2007.P.542.
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reitos advindos de tal reproducao, ou seja, direitos conexos. Vale destacar que
a legislacao é clara no que se refere a necessidade de autorizagao do autor da
obra para que ocorra a sua exploracgao artistica, sendo dever do intérprete res-
peitar a producao original, de modo que ela nao perca a suas caracteristicas
basicas. E curioso também destacar que os autores tem o direito de ingressar
a qualquer momento nos locais em que suas obras estejam sendo reproduzi-
das, para que assim possam ter ciéncia da forma em que ela sao exploradas.

A protecao aos direitos conexos € feita da mesma forma do direito do au-
tor, ou seja, através de registro na Biblioteca Nacional, sendo sua vigéncia de
70 anos a partir de 1° de Janeiro do ano subsequente a primeira reprodugao
da obra, seja de qual tipo for.

Quadro 1

QUADRO DE RESUMOS - DIREITO AUTORAL/DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS

CONCEITO A legislagao brasileira entende como direitos autorais os direitos de
autor e os que lhes sdo conexos. “Direito Autoral é o que tem o autor de
obra literaria, cientifica ou artistica, de ligar seus nomes a produgoes de
seu espirito e de reproduzi-las, ou transmiti-las.’, abrangendo também
as categorias de direitos que lhe sao conexos, ou seja, cuja existéncia
possui ligagao direta com a criagao original.

DIPLOMA Constituicao Federal, Art. 5°, XXVII e XXVIII; Lei n. 9.610 de 19 de Fe-

LEGAL vereiro de 1998.

REQUISITOS “O registro da obra intelectual nao é obrigatdria, porque o direito do

DO REGISTRO autor surge no ato criativo. Dai,a expressao do art 18,da lei n.9.610/98:
A protecao aos direitos de que trata essa lei independe de registro”.

VIGENCIA Por se tratar de Direito da Personalidade, o direito moral do autor é im-
prescritivel.Ja os direitos patrimoniais sobre a obra autoral tém o prazo
de vigéncia que perdura durante toda a vida do autor e mais 70 anos
apos sua morte. Nos casos de obras audiovisuais o direito de 70 anos é
contado de 1° de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgagao.Ja a
protecao aos direitos conexos se da por um periodo de 70 anos a partir
do ano subsequente ao de sua primeira execucgao.
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Programa de Computador

Desde os primeiros anos do século XXI foi possivel observar em todas as
sociedades deste nosso mundo globalizado uma massificagao do uso de tec-
nologias da informagao. Os programas de computador ganharam um espaco
na vida das pessoas que seria talvez inimaginavel na década de 60, quando os
primeiros programas dessa natureza surgiram. Os “softwares” foram ganhando
espaco, sendo eles alvo de estudo e dedicacao de muitas mentes, para que

chegassemos ao ponto de popularizagao que percebemos.

A legislagcao que hoje disciplina a protegao e a regulamentacao relativa
aos softwares é a lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.Ja no seu art. 1°, a
lei conceitua programas de computador como “‘um conjunto organizado de
instrugées em linguagem natural ou codificada, contida em suporte fisico de
qualquer natureza, de emprego necessario em maquinas automaticas de tra-
tamento de informacgao, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféri-
cos, baseados em técnica digital ou analoga, para fazé-lo funcionar de modo
ou para fim determinado.” Assim, ao se analisar a prote¢ao aos programas de
computador, deve-se ter como norte o conceito trazido pela legislacao. Tal
conceito nao se limita na letra da lei, podendo ser estendido. Deixando mais
claro, é possivel que o conceito de software seja sempre ampliado e revisto,
principalmente pelos profissionais das ciéncias da computacao e areas afins

que tem o dominio pratico da teoria conceitual.

O prazo de vigéncia da protecao dos programas de computador é de
50 anos, de acordo com o paragrafo 2° do art. 2° da mesma lei 9.609/98. A
contagem do prazo tem inicio no primeiro dia do ano subsequente ao de sua

divulgacao, ou, caso nao divulgado, da elaboragao.

O registro do software tem valor declaratério, ou seja, se afirma como
uma garantia de protecao ao criador, porém € obrigado o para que o programa

goze dos direitos tratados na lei, como preceitua o paragrafo 3° do art. 2° da
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lei n. 9.609/98. Nao sendo obrigatorio, o registro junto ao INPI fica a critério
do criador. Mas ficam claros os beneficios do registro, na medida em que ga-
rante a protecao da propriedade inventiva contra a acao de terceiros de ma-fé.
Para o registro algumas informacoes sobre o material sao requeridas pela
legislacao, especificamente nos incisos do paragrafo 1° do art. 3°, tais como
dados do autor, descri¢ao da funcionalidade do programa de computador, da-

dos suficientes para caracterizar a originalidade do programa, entre outras.

Quadro 2

QUADRO DE RESUMOS - DIREITO AUTORAL/PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Conjunto organizado de instrugoes em linguagem natural ou codi-
CONCEITO ficada, contida em suporte fisico de qualquer natureza, de emprego
necessario em maquinas automaticas de tratamento de informagao,
dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em
técnica digital ou analoga, para fale-lo funcionar de modo ou para fim
determinador.

DIPLOMA LEGAL Lei n.9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

Registro ndo obrigatdrio junto ao INPI. Para o registro é necessario
REQUISITOS DO apresentar os dados do autor, descricao da funcionalidade do pro-
REGISTRO grama de computador, dados suficientes para caracterizar a origina-
lidade do programa.

VIGENCIA O prazo de vigéncia da prote¢ao dos programas de computador é
de 50 anos, de acordo com o paragrafo 2° do art. 2° da lei 9.609/98.
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Dentro do campo da propriedade intelectual, que abrange tantas cate-
gorias de direito, ganha destaque os Direitos da Propriedade Industrial. Um
fator cerca todo o conceito de propriedade industrial, qual seja, a aplicagao
industrial, possibilitando assim a produgao em larga escala daquilo que sera
produzido, tendo por base os inventos e qualidades protegidas. “E sabido que
nem todo direito da propriedade intelectual tem valor. Ele depende do mer-
cado e, decerto, de sua natureza ou produto que viabiliza."** Como bem escla-
rece Fabio Ulhoa Coelho,

O empresario titular desses bens — patente ou registro — tem o direito
de explorar economicamente o objeto correspondente, com inteira ex-
clusividade. O empresario com sua marca registrada pode impedir que
a concorréncia se utilize da mesma marca, ou de alguma semelhante.
Para que uma pessoa explore bem industrial patenteado ou registrado

(invencao, modelo, desenho ou marca), ela necessita da autorizagao ou
licenga do titular do bem?*?

A lei que rege a propriedade Intelectual em nosso pais é an®9.279 de 14
de maio de 1996, e cabe ao Estado, através do Instituto Nacional de Proprie-
dade Intelectual, conceder os titulos de propriedade intelectual, atuando na
gestao e normatizagao deste campo de direitos.

Marcas

O titulo Il da lei n. 9.279/96 ira dispor sobre as marcas, que, de acor-
do com o art. 122, sdo “sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo com-
preendidos nas proibicoes legais.” Esclarece Carla Barros que “na perspectiva
da lei brasileira, a marca é o sinal visualmente perceptivel que distingue pro-
duto ou servico de seus semelhantes ou afins de outras origens, ou atesta a
conformidade do produto ou servico a exigéncia de ordem técnica ou, ainda,
identifica produto ou servico de membros de uma entidade.”®®

A prépria lei, no seu art. 123, vai detalhar quais os tipos de sinais podem
ser caracterizados como marcas e assim registrados. Divide da seguinte forma:

11  Barros, 2007. Pag. 53.
12 Coelho, 2011. Pag 107.
13 Barros, 2007. Pag 325.
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I.  Marca de produtos ou servicos: aquela usada para distinguir produto
ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

[I.  Marca de certificacao: aquela usada para atestar a conformidade de
um produto ou servico com determinadas normas ou especificagoes téc-
nicas, notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e
metodologia empregada; e

[1l.  Marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servigos
provindos de membros de uma determinada entidade.

E de se atentar que a lei n.9.279/96 nao especificou quais as caracteristi-
cas que seriam consideradas como necessarias para que ocorra o registro das
marcas. Porém, nao deixando de adotar parametros, os legislados resolveu
discriminar, em uma série de 23 incisos no art. 124, quais as caracteristicas
que impediriam o registro de determinada marca. Tais caracteristicas prote-
gem tanto os direitos da personalidade de terceiros, quanto também os cos-
tumes da sociedade e simbolos oficiais, evitando, por exemplo, que sejam re-
gistradas marcas que se utilizem do Brasao da Republica. Como destaca Carla
Barros, “além das restricoes expressas no artigo 124, ha outras, implicitas no
artigo 122, que admite apenas o registro dos “sinais distintivos visualmente
perceptiveis.” Portanto, a visualidade do signo é exigéncia sinequa non, razao
da inadmissibilidade dos sinais olfativos, gustativos, sonoros, tateis etc em
marcas de produtos ou servicos.”**

Adquirido o registro, tem o adquirente a propriedade da marca, sendo
que o prazo de vigéncia normalmente é de 10 anos, iniciando a contagem de
tempo a partir da concessao do direito. E possivel que o proprietario, nos ter-
mos do art. 148 da mesma lei 9.279/96, perca o direito de propriedade sobre
a marca, mediante a extincao de tal direito, ocorrendo tal fato nas hipéteses
elencadas nos incisos do citado artigo. Por fim, ainda sobre marca, é necessa-
rio dizer que ‘o processo de obtencao do registro de uma marca é bem mais
simples que o de uma patente. E necessario que o pedido seja depositado no
INPI, que o sujeitara a um exame para efeitos de expedi¢ao de um certificado
de registro.”*

14  Barros, 2007. Pag 330.
15 Barros, 2007. Pag 358.
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Quadro 3

QUADRO DE RESUMOS - MARCAS

CONCEITO

Na perspectiva da lei brasileira, a marca é o sinal visualmente percep-
tivel que distingue produto ou servigo de seus semelhantes ou afins
de outras origens, ou atesta a conformidade do produto ou servico a
exigéncia de ordem técnica ou, ainda, identifica produto ou servico de
membros de uma entidade.

DIPLOMA LEGAL

Lei n.9.279, de 14 de Maio de 1996

REQUISITOS DO

A legislacdo nao tras requisitos especificos para o registro das marcas,
por se tratar de um produto visual. Porém disciplinou quais tipos de

REGISTRO sinais nao podem ser registrados, sendo eles elencados nos incisos do
art. 124, da lei n. 9.279/96, a exemplo de letras isoladas e emblemas
publicos.

VIGENCIA O prazo de vigéncia normalmente é de 10 anos, iniciando a contagem

de tempo a partir da concessao do direito.

Exemplos de tipos de marca

1. Marca de produto

Marca de Produto
Fonte: Barreto, 2017
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2. Marca de servico

\/

MONTE\VICERYS

Marca de Servigo
Fonte: Barreto, 2017

3. Marca de certificacao

A

A A

Marca de Certificagao
Fonte: Barreto, 2017

4. Marca Coletiva

'AdvogadosAssociados

Marca de Coletiva
Fonte: Barreto, 2017



Patente

E possivel conceituar patentes como “‘um titulo de propriedade intelec-
tual temporario, uma vez que é concedido pelo Estado, mediante ato admi-
nistrativo por instituicao especializada, com fins de exploracao econémica,
por um periodo determinado.”16. Tal instituto de direito da propriedade é ob-
servado na histéria da humanidade ja na antiguidade grega, tendo também
citagoes no Corao. No Brasil a primeira legislagao a tratar do tema foi a Lei de
Patentes, de 28 de abril de 1809.

A lei n.9.278, de 10 de maio de 1996, conforme exposto anteriormente,
€ o diploma legal que rege o instituto das Patentes de inven¢ao no Brasil. Tal
lei, que disciplina a propriedade industrial no pais, tras no seu titulo | o re-
gramento sobre as patentes. Em seu art. 6° a lei garante ao autor da invencao
o direito de propriedade sobre a patente obtida, sendo que o critério para
dirimir possiveis duvidas quando ao choque de interesses entre dois autores
sobre a mesma invencao é a prova do depdsito mais antigo, conforme o art.
7° da mesma lei.

A patenteabilidade € alcangada mediante preenchimento dos requisitos
trazidos no art. 8° da lei n. 9.278/96, sendo eles a novidade, atividade inven-
tiva e aplicacao industrial. A doutrina ainda acrescenta que, no art. 9° desta
lei encontra-se garantida a patenteabilidade do “modelo de utilidade”, que vai
tratar de algumas caracteristicas do objeto a ser patenteado, como seu uso
pratico. Sobre o prazo de vigéncia das patentes, preceitua o art.40 do diploma
legal ser de 20 (vinte) anos a vigéncia da patente de invencao e de 15 (quinze)
anos do modelo de utilidade.

Sobre a publicagao da nova patente, Carla Barros afirma com clareza que,
tendo sido efetuado o pedido, ‘conforme determina o artigo 30, caput, da Lei
n° 9.279/96, ele se mantera em sigilo durante o periodo de 18 meses, a partir
da data de depdsito, ou havendo prioridades, da mais antiga. A publicacao
ocorrera quando encerrado esse prazo ou, requerendo o depositante, antes
dele. Ela devera ser na “Revista de Propriedade Industrial” (RPI-Eletrénica).”17.

16  Barros, 2007. Pag
17  Barros, 2007, p. 240.
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As patentes podem ser nulas, desde que contrariem as disposicoes conti-
das na lei N° 9.279/96, retroagindo desde a data do depdsito da patente. Elas
também, como dito anteriormente, nao vigoram eternamente, sendo a extin-
¢ao prescrita nos arts. 78 a 83 da lei de propriedade industrial. As clausulas
gerais de extin¢ao das patentes estao contidas nos art. 78, que trara extingao
pela expiracao do prazo de vigéncia; da extingao por rendncia do titular; da
caducidade; da exting¢ao por falta de pagamento da retribuicao anual; e pela

insolvéncia do curador que fora nomeado por exigéncia do art. 217.

Patente de Invencdo e modelo de utilidade

Conforme dito anteriormente, a patente é um titulo de propriedade que
€ dado pelo Estado. Esse titulo pode ser concedido aquele que apresente
ao INPI tanto uma Invencao (PI) quanto um Modelo de Utilidade (MU). A di-
ferenca entre os dois tipos de propriedade industrial pode ser sutil, porém
€ de fundamental importancia dentro do estudo da Propriedade Intelectual,

especificamente quando falamos de patentes.

A chamada Patente de Invengao, conforme se pode prever ja do nome, é o
titulo concedido a qualquer invento que cumpra os requisitos legais de novi-
dade, atividade inventiva e aplicagao industrial. Em outras palavras, a Patente

de Invencao ira proteger uma nova tecnologia.

A Invencao, por sua vez, € a criacao de algo resultante da capacidade
intelectual do seu autor e que representa uma solu¢ao nova para um
problema existente, em uma determinada area tecnoldgica possuin-
do atividade inventiva. As Invengdes podem ser referentes a produtos
industriais (compostos, composicoes, objetos, aparelhos, dispositivos,
etc.) e a atividades industriais (processos, métodos, etc.). (Disponivel em
http.//www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_85-13-anexo_diretri-
zes_mu.pdf.Acesso em 20 de dezembro de 2016)
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Ja a patente de um Modelo de Utilidade é concedida por uma melhoria

funcional em um determinado objeto.

O Modelo de Utilidade é a criagao de algo resultante da capacidade in-
telectual do seu autor, referindo-se a um objeto de uso pratico ou parte
deste. Este objeto deve ser tridimensional (como instrumentos, utensi-
lios e ferramentas), apresentar nova forma ou disposigao, que envolva
ato inventivo e resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricacao.
Este deve ser suscetivel de aplicagao industrial. Sistemas, processos,
procedimentos ou métodos para obtencao de algum produto nao estao
inclusos neste tipo de protecao. (Disponivel em http.//www.inpi.gov.br/
legislacao-arquivo/docs/resolucao_85-13-anexo_diretrizes_mu.pdf. Acesso

em 20 de dezembro de 2016)
Ainda segundo o INPI, deixando clara a diferenca entre as duas protecdes,

As Patentes de Invengao visam a protecao das criagoes de carater téc-
nico, para solucionar problemas em uma area tecnologica especifica.
Enquanto as Patentes de Modelo de Utilidade sao objetos que, sem
visar um efeito técnico peculiar (caso em que constituiriam uma In-
vengao propriamente dita) se destinam a melhorar o uso do objeto, po-
dendo acarretar uma maior eficiéncia ou comodidade no uso do mesmo.
(Disponivel em http.//www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_

85-13-anexo_diretrizes_mu.pdf. Acesso em 20 de dezembro de 2016)

A figura abaixo é bastante elucidativa quando se procura entender a di-
ferenca entre a Patente de Invencao e o Modelo de Utilidade. Vemos uma
mudancga na tecnologia utilizada no aparelho de telefone (figuras 1, 2 e 3),
enquanto ao lado de cada Pl vemos um melhoramento na funcionalidade do
objeto (figuras 1a, 2a e 3a). Ainda podemos perceber uma mudanca no dese-
nho do objeto, com melhoramentos no uso, sem, porém alterar a tecnologia
e a funcionalidade, sendo claro exemplo de um desenho industrial (figuras

1b, 2b e 3b), campo da propriedade intelectual que sera apresentada a seguir.
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Disponivel em http.//1.bp.blogspot.com/-4yt2qGXyMZQ/UYpUe47eeol/AAAAAAAABNs/D1gLRuvVQ-
VU/s1600/inpi_telefones.jpg . Acesso em 20 de Dezembro de 2016.
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Quadro 4

Titulo de propriedade intelectual temporario, uma vez que é concedido
CONCEITO pelo Estado, mediante ato administrativo por instituicao especializada,
com fins de exploragao econdmica, por um periodo determinado.

DIPLOMA LEGAL Lein.9.279, de 14 de Maio de 1996

A patenteabilidade é alcancada mediante preenchimento dos requisi-
REQUISITOS DO tos trazidos no art. 8° do lei n.9.278/96, sendo eles a novidade, ativida-
REGISTRO de inventiva e aplicagao industrial. A doutrina ainda acrescenta que, no
art. 9° desta lei encontra-se garantida a patenteabilidade do “modelo
de utilidade”, que vai tratar de algumas caracteristicas do objeto a ser
patenteado, como seu uso pratico.

VIGENCIA 20 (vinte) anos a vigéncia da patente de invencao e de 15 (quinze) anos
do modelo de utilidade.

Desenho Industrial

Inicialmente, poderiamos conceituar o Desenho Industrial como “a con-
figuracao externa de um objeto tridimensional ou um padrao ornamental
(bidimensional) que possa ser aplicado a uma superficie ou a um objeto. Ou
seja, o registro protege a aparéncia que diferencia o produto dos demais.”18
Assim, como se percebe a partir do préprio nome, a protecao dada através de
registro nesta modalidade de propriedade industrial é da concepc¢ao funcio-
nal-estética de um produto, mais simplesmente, do seu desenho. “Diz-se esté-
tico-funcional, aqui, porque, enquanto a estética se reporta a imagem final do
produto, ou seja, aquela oferecida a percepgao do consumidor, e o funcional
se refere a sua aplicacao e eficacia, em suma, a sua funcionalidade.”* De ou-
tra forma, diriamos que os desenhos industriais sao uma aplicacao estética
na industria, fazendo assim que as invengoes tenham sua beleza e utilidade
aprimorada. Equivale dizer, como se tem popularmente chamado, ao “design”
dos produtos.

18 Desenho Industrial. Disponivel em http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/desenho-industrial-mais-in-
Jformacoes. Acesso em 24 de Julho de 2016.
19  Barros, 2007. P4g. 294.
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Os Desenhos Industriais também sao protegidos pela lei de propriedade
industrial, n.9.279 de 14 de maio de 1996.A prdpria lei,em seu artigo 95, traz
um conceito de desenho industrial:

“Considera-se desenho industrial a forma plastica ornamental de um ob-
jeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um
produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuragao
externa e que possa servir de tipo de fabricagao industrial.”

Sobre a expressao “servir de tipo de fabricacdo industrial’, Carla Barros
afirma ser “de ordem distintiva essencial, uma vez que interessa, no caso, a in-
dustriosidade do objeto em todos seus aspectos, a estética que se diz respeito
a produtibilidade e a utilidade..”?,

Diz-se novo o Desenho Industrial que nao se encontra presente no esta-
do da técnica, conforme deixa claro o art. 96 da lei 9.279/96, sendo exigido
0s requisitos da novidade e da originalidade para a concessao do registro
através do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI. Aferindo a no-
vidade, deve-se averiguar a anterioridade das formas de inventos e desenhos
anteriormente registrados, sendo considerado original “quando dele resultar
uma configuracao visual distintiva em relagao a outros objetos anteriores”21.
Os conceitos de novidade e originalidade sao muito proximos, sendo funda-
mental a ideia de nao conhecimento do desenho, ao menos nas suas caracte-
risticas particulares, nas invengdes e desenhos ja em dominio publico.

De acordo com o art. 108 da lei 9.279/96, a vigéncia da protecao ao de-
senho industrial é de 10 (dez) anos contados da data do depdsito, sendo pos-
sivel a prorrogacao por 3 (trés) periodos sucessivos de 15 (quinze) anos cada.

20 Barros, 2007. Pag. 294.
21 Art.97 da Lei 9.279 de 14 de maio de 2016.
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Quadro 5

QUADRO DE RESUMOS - DESENHO INDUSTRIAL

Forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental
CONCEITO de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcio-
nando resultado visual novo e original na sua configuragao externa e
que possa servir de tipo de fabricagao industrial.

DIPLOMA LEGAL Lein.9.279, de 14 de Maio de 1996

Sao requisitos do registro a Novidade e a Originalidade. Para se aferir
REQUISITOS DO a novidade, deve-se averiguar a anterioridade das formas de inventos
REGISTRO e desenhos anteriormente registrados, sendo considerado original
quando dele resultar uma configuragao visual distintiva em relacao
a outros objetos anteriores.

VIGENCIA 10 (dez) anos contados da data do depdsito, sendo possivel a pror-
rogacao por 3 (trés) periodos sucessivos de 15 (quinze) anos cada

Desenho Industrial

=)

o]

‘ | ‘ ‘ ‘ CeruPhone 2018

Desenho Industrial
Fonte: Barreto, 2017
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Indicacdes Geograficas

Uma protecao de Propriedade Industrial que tem grande usabilidade e
importancia comercial sao as indicagdes geograficas. Sendo protegida pela lei
n.9.279/96, diz-se constituir Indicacao Geografica a Indicacao de Procedéncia
ou a Indicagao de Origem. Conforme observado,

As indicacoes geograficas se subdividem em indicacao de procedén-
cia (ou proveniéncia) e denominacao de origem. Esta subdivisao ocorre
para distinguir a indicacao daqueles produtos ou servigos que apenas
identificam sua procedéncia, ou seja, onde é fabricado determinado pro-
duto ou prestado determinado servico, daquele que além da indicacao
da procedéncia, vincula caracteristicas determinantes dos produtos ou

servigos, incluindo fatores geograficos e humanos.??

Segundo o art. 177, da ja citada lei de propriedade industrial, ‘conside-
ra-se indicacao de procedéncia o0 nome geografico de pais, cidade, regiao ou
localidade de seu territorio, que se tenha tornado conhecido como centro
de extragao, producao ou fabricacao de determinado produto ou prestagao
de determinado servigo’, ou seja, temos uma indicacao de procedéncia quan-
do, por conta das qualidades do trabalho humano de determinada regiao,
determinados produtos ali fabricados ganhem caracteristicas particulares de
qualidade, tornando-o mais atrativo e confiavel para os consumidores. Como
exemplo de tal protegao citamos a regiao que engloba o municipio de Salinas
e as cidades vizinhas, no estado de Minas Gerais, que é conhecida nacional-
mente pela qualidade na producao de cachaca. Através de uma indicagao de
procedéncia, a industria mostra ao consumidor que aquele produto, que foi
produzido na regiao de Salinas, tem caracteristicas que atestam sua qualida-
de e confiabilidade.

Ja a indicacao de origem, disciplinada no art. 178 da mesma lei, re-
fere-se ao “nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade de seu ter-
ritério, que designe produto ou servi¢o cujas qualidades ou caracteristicas
se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores
naturais e humanos”. Logo, fica claro que a principal particularidade da de-
nominacao de origem sao as caracteristicas particulares da regiao em que
ela foi produzida, legando ao produto atributos que fazem o seu diferencial.
Tais caracteristicas geralmente sao naturais, como por exemplo, um tipo de

22 CORREA, Gustavo Bahuschewskyj. A PROTECAO DAS INDICACOES GEOGRAFICAS. Artigo. Disponivel em
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2006_1/gustavo.pdf. Acesso em 03 de
Agosto de 2016.
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fruta cuja arvore sé nasce naquela regiao, ou entao a agua com caracteristi-
cas minerais que dio um tom particularissimo a determinada bebida. E de se
atentar que, diferente da indicacao de procedéncia, onde o produto que tem
sua marca particular recebe um selo que identifica o local de onde provém, na
denominagao ocorre que o produto recebe o préprio nome do local, atestando
assim as caracteristicas exclusivas da produgao.

A lei estende a protecao também para as marcas que, tanto na indicagao
de procedéncia quanto na denominagao de origem, demonstraram a parti-
cularidade do produto. O uso de tais marcas de indicagao de denominacao €
exclusivo aos produtores e prestadores de servigos estabelecidos no local que
recebe a protecao, conforme art. 182, da lei n. 9.279/96.

Atenta-se ainda que a legislacao nao apresentou um prazo de vigéncia
para o uso da Indicacao Geografica, logo, a doutrina juridica entendeu que
esse direito perdura enquanto existir o produto fruto da protecao.

Quadro 6

CONCEITO Constitui indicacao Geografica a Indicagao de Procedéncia ou a Indica-
¢ao de Origem, que sao formas de protecao dada a produtos caracteris-
ticos de determinada regiao, sendo resguardadas suas particularidades
de produgao e confiabilidade, inerentes ao local de fabrico.

DIPLOMA LEGAL | Lein.9.279,de 14 de Maio de 1996

REQUISITOS A legislagao nao traz requisitos formais para o registro, sendo ele fa-

DO REGISTRO cultativo. Porém, como demonstra o préprio Instituto Nacional da Pro-
priedade Intelectual, responsavel pelo registro, “para evitar a utiliza-
¢ao indevida de uma indicagao geografica para determinado produto
ou servico, o registro no INPI surge como fator decisivo para garantir
a protecao do nome geografico e desta forma obter uma diferenciacao
do produto ou servi¢o no mercado.”?

VIGENCIA A legislacao nao apresentou um prazo de vigéncia para o uso da Indi-
cacao Geografica, logo, a doutrina juridica entendeu que esse direito
perdura enquanto da existéncia do produto, fruto da protecgao.

23 Indicagoes Geograficas. Disponivel em http.//www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/indicacao-
-geografica-no-brasil. Acesso em 03 de Agosto de 2016.
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Exemplos de Indicac6es Geograficas

1. Indicacao de Procedéncia

parecida

g P
cagas ge proced®’

Indicagao de Procedéncia
Fonte: Barreto, 2017

2. Denominacao de Origem

Vinho artesanal do norte’

\Winterfell

Denominagéo de Origem

Denominagao de Origem
Fonte: Barreto, 2017

Segredo Industrial

Uma importante e fundamental forma de protecao garantidora de di-
reitos a industria é a protecao ao Segredo Industrial. Diferente dos demais
campos da propriedade industrial, este tipo de protecao nao se da mediante
registro em um orgao oficial do governo, mas sim através de medidas admi-
nistrativas e, principalmente, contratuais, adotadas no ambito da empresa.
Tais segredos, na definicao de Denis Barbosa, citado por Teixeira de Freitas
Advogados, sao considerados ‘o corpo de conhecimentos, técnicos e de outra
natureza, necessarios para dar a uma empresa acesso, manutencao ou van-
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tagem no seu préprio mercado.”?*. Poder-se-ia entdo, de forma simples, dizer
que os segredos industriais sao o conjunto de informacgoes, dos mais diversos
tipos, que as industrias precisam manter em absoluto sigilo, para que assim
possam desenvolver sua atividade industrial de forma livre e sem preocupa-
¢ao com a concorréncia desleal.

O Acordo dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados (TRIPS),
em seu artigo 39, diz que “Pessoas fisicas e juridicas terdo a possibilidade de
evitar que informacdes legalmente sobre controle seja divulgada, adquirida
ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contraria a pra-
ticas comerciais honestas.”?*. Assim, tal protecao vem no sentido a guardar
e privilegiar a lealdade comercial, possibilitando que as industrias possam,
através do sigilo, trabalhar no sentido aferir maior lucro com seus inventos,
férmulas, e formas de gestao. Conforme afirma José Mauro Decoussau Macha-
do e Carlos Edson Strasburg Jr.,

Embora a tecnologia seja uma das principais - senao a principal - van-
tagens competitivas que se possa ter nos dias atuais, também pode se

converter em um instrumento extremamente eficaz pare a que segredos
industriais sejam indevidamente obtidos por terceiros.?

O Art. 195, incisos Xl e XIlI, da lei n. 9.279/96 tipifica como crime de con-
corréncia desleal o ato de quem “divulga, explora ou utiliza-se, sem autori-
zacao, de conhecimentos, informacdes ou dados confidenciais, utilizaveis na
industria, comércio ou prestacao de servicos, excluidos aqueles que sejam de
conhecimento publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a
que teve acesso mediante relacao contratual ou empregaticia, mesmo apos
o término do contrato;” e também “divulga, explora ou utiliza-se, sem auto-
rizacao, de conhecimentos ou informagdes a que se refere o inciso anterior,
obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude;”. Para esse

24 Protecao do Segredo Industrial. Disponivel em http.//teixeiradefreitasadvogados.com.br/blog/protecao-do-
-segredo-industrial/. Acesso em 08 de setembro de 2016.

25 Acordo Sobre Aspectos dos Diretos de Propriedade Intelectual Relacionados - TRIPS. Disponivel em http.//
www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues.pdf. Acesso em 08 de Setembro de 2016.

26 Machado, José Mauro Decoussau, e Strasburg JR., Carlos Edson. Medidas preventivas podem garantir
protecao de segredos industriais. Disponivel em http://www.conjur.com.br/2014-out-21/medidas-preventivas-po-
dem-garantir-protecao-segredos-industriais. Acesso em 08 de Setembro de 2016.
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crime, a lei em questao determina uma pena de trés meses a um ano, além de
aplicagao de multa.

E por todas as caracteristicas apresentadas, as grandes industrias utili-
zam massivamente a protecao aos segredos industriais como forma de res-
guardar suas informagoes mais fundamentais. Pensemos, como grande exem-
plo, o segredo envolvido no fabrico da “Coca-cola”, que garante a bebida um
sabor Unico, além de toda uma faceta de mistério que envolve sua férmula.?”
E de se atentar que a protecio aos segredos industriais ndo possuem vigén-
cia determinada, e sendo assim, o segredo vigorara até que a industria tenha
interesse de manté-lo afastado do conhecimento publico.

Quadro 7

QUADRO DE RESUMOS - SEGREDO INDUSTRIAL

Conjunto de informagdes, dos mais diversos tipos, que as industrias
CONCEITO precisam manter em absoluto sigilo, para que assim possam desen-
volver sua atividade industrial de forma livre e sem preocupagao com
a concorréncia desleal.

DIPLOMA LEGAL Lei n. 9.279, de 14 de Maio de 1996 e Lei no 10.603, de 17 de De-
zembro de 2002.

Diferente dos demais campos da propriedade industrial, este tipo de
REQUISITOS DO protecao nao se da mediante registro em um érgao oficial do gover-
REGISTRO no, mas sim através de medidas administrativas e, principalmente,
contratuais, adotadas no ambito da empresa.

VIGENCIA A protecdo aos segredos industriais ndo possuem vigéncia deter-
minada, e sendo assim, o segredo vigorara até que a industria tenha
interesse de manté-lo afastado do conhecimento publico.

27 “E por mais que, algum dia, alguém consiga imitar o sabor do refrigerante, ndo sera possivel realizar as
vendas da imitagdo. As leis de protegao as marcas e patentes estao do lado da The Coca-Cola Company, que
possui o direito a exclusividade da férmula utilizada na fabricagao do refrigerante.Outra bebida que possui
uma “férmula secreta” é o Guarana Antarctica. A empresa responsavel conta com um cargo especial chamado de
“Guardiao’, que € a pessoa responsavel pela protecao da receita do Guarana. Mesmo com a chegada da Ambev,
nao houve a distribuicdo da férmula.” Disponivel em https.//www.tecmundo.com.br/curiosidade/18707-5-segre-
dos-industriais-guardados-a-sete-chaves.htm. Acesso em 5 de janeiro de 2017.
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O conceito de protecao sui generis, dentre os campos da propriedade in-
telectual, seja talvez o menos conhecido e trabalhado. A expressao latina, que é
muito usada em varios ramos do direito, € usada para expressar algo que seja
peculiar, ou seja, que nao haja nada parecida, sendo talvez a tradugao literal que
mais se aproxime do original a expressao “do seu género”. Desta forma, enten-
dido o significado da expressao sui generis,podemos defini-la, dentro do cam-
po da propriedade intelectual, como sendo uma protecao diferenciada, dada a
tipos de propriedade intelectual que sao material e legalmente diferente dos
acima trabalhados. Existe, para cada um dos trés ramos da protecao sui generis,
uma lei ou regulacao normativa, e alem disso, os 6rgaos de registro sao tam-
bém diferenciados, conforme veremos a seguir.

Topografia de Circuitos Integrados

Em eletronica, entende-se como sendo circuitos integrados - também co-
nhecidos como Cl, microchips ou chips - “um circuito eletr6nico que incorpora
miniaturas de diversos componentes (principalmente transistores, diodos, resis-
tores e capacitores), ‘gravados” em uma pequena lamina (chip) de silicio. O chip
€ montado e selado em um bloco (de plastico ou ceramica) com terminais que
sdo conectados aos seus componentes por pequenos fios condutores.”?® Tais
conceitos, de fato, pertencem muito particularmente as areas da eletrdnica e
das novas tecnologias, sendo porém importante que entendamos que a prote-
¢ao ao direito intelectual dos inventores de circuitos integrados sao de grande
importancia e valor, principalmente quando percebemos a profusao desse tipo
de mercado, que cresce a casa ano, gerando lucro para empresas e inventores.

Segundo o INPI, érgao que também é responsavel pelo registro da to-
pografia de circuitos integrados, pode-se conceituar tal prote¢cao como sendo

“uma série de imagens relacionadas, construidas ou codificadas sob
qualquer meio ou forma, que represente a configuragao tridimensio-
nal das camadas que compdem um circuito integrado, e na qual cada
imagem represente, no todo ou em parte, a disposicao geométrica ou
arranjos da superficie do circuito integrado em qualquer estagio de sua
concepgao ou manufatura.”?

28 Disponivel em http.//www.newteck-ci.com.br/circuitos-integrados.phP. Acesso em 11 de janeiro de 2016.
29  Disponivel em http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/topografia/topografia-de-circuitos-integrados-mais-in-
Jformacoes. Acesso em 11 de janeiro de 2016.
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A lei n°® 11.484, de 31 de maio de 2007, que disciplina diversas regras
de incentivo a industrias de equipamentos para TV Digital e de componentes
eletronicos semicondutores, também regula a protecao da topografia de cir-
cuitos. Em seu artigo 26, a lei dispde dois conceitos chaves para se entender
o0 presente instituto, quais sejam, os de circuito integrados e de topografia. No
inciso | deste artigo 26 a lei afirma que:

“circuito integrado significa um produto, em forma final ou intermedia-
ria, com elementos dos quais pelo menos um seja ativo e com algumas
ou todas as interconexdes integralmente formadas sobre uma pega de

material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma
funcao eletronica;”

Ja no inciso Il, também do artigo 26, a lei expde que:

“topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens rela-
cionadas, construidas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que
represente a configuracao tridimensional das camadas que compdem
um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou
em parte, a disposicao geométrica ou arranjos da superficie do circuito
integrado em qualquer estagio de sua concepcao ou manufatura.”

A protecao conferida através do registro do circuito junto ao INPI s6 sera
alcancada por um circuito que seja “original, no sentido de que resulte do
esforco intelectual do seu criador ou criadores e que nao seja comum ou
vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no
momento de sua criagao”30, segundo o INPI. E ainda completa o instituto que
“uma topografia que resulte de uma combinacao de elementos e intercone-
X0€es comuns ou que incorpore,com a devida autorizacao, topografias protegi-
das de terceiros somente sera protegida se a combinagao, considerada como
um todo, for original.”*

De acordo com a instrugao normativa n® 10, de 18 de marco de 2013, do
INPI, “O registro da topografia de circuito integrado vigorara pelo prazo de dez

30 Disponivel em http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/topografia/topografia-de-circuitos-integrados-mais-in-
Jformacoes. Acesso em 11 de janeiro de 2017.
31  Disponivel em http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/topografia/topografia-de-circuitos-integrados-mais-in-
Jformacoes. Acesso em 11 de janeiro de 2017.

—_— 42



anos, contado da data do deposito ou da data da primeira exploracao da topogra-
fia do circuito integrado, no Brasil e no exterior, 0 que tiver ocorrido primeiro.”

Como consequéncia do registro, o titular da propriedade do circuito tem
o direito de explorar o produto com exclusividade, sendo vedado a terceiros
reproduzir, vender, exportar ou utilizar-se do bem, sem autorizagao plena do le-
gitimo proprietario. Tais vedagdes estao dispostas no art. 36 da lei n® 11.484/07.

Quadro 8

QUADRO DE RESUMOS - TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

CONCEITO

Série de imagens relacionadas, construidas ou codificadas sob qual-
quer meio ou forma, que represente a configuracao tridimensional
das camadas que compdem um circuito integrado, e na qual cada
imagem represente, no todo ou em parte, a disposicao geométrica
ou arranjos da superficie do circuito integrado em qualquer estagio
de sua concepgao ou manufatura..

DIPLOMA LEGAL

Lei n°® 11.484,de 31 de maio de 2007

REQUISITOS DO
REGISTRO

E necessario que o circuito seja original, no sentido de que resulte
do esforco intelectual do seu criador ou criadores e que nao seja
comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de cir-
cuitos integrados, no momento de sua criagao.

VIGENCIA

Terd vigéncia de 10 anos, contados a partir da data do depdsito ou
da primeira exploracao do circuito integrado.

32 Disponivel em http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/topografia/instrucao_normativa_10-2013.pdf. Acesso

em 10 de Janeiro de 2017.
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Cultivar

Na legislacao brasileira, a lei n.9.456 de 25 de abril de 1997 foi institui-
da com o exclusivo intuito de disciplinar a matéria relacionada a Cultivares.
A propria lei, no seu art. 32, inciso 1V, traz o conceito de cultivar como sendo

“a variedade de qualquer género ou espécie vegetal superior que seja
claramente distinguivel de outras cultivares conhecidas por margem
minima de descritores, por sua denominagao prépria, que seja homo-
génea e estavel quanto aos descritores através de geragoes sucessivas
e seja de espécie passivel de uso pelo complexo agroflorestal, descri-

ta em publicagao especializada disponivel e acessivel ao publico, bem
como a linhagem componente de hibridos.”

Assim, em sintese, € garantido pela legislacao brasileira o direito de pro-
priedade sobre qualquer produto ou processo que, respeitando os ditames da
lei, diga respeito a matéria biotecnoldgica.

Carla Barros, ao tratar do proprietario das cultivares, afirma que ‘como o
obtentor, para a lei, é a pessoa fisica ou juridica que obtiver nova cultivar ou
cultivar essencialmente derivada no pais, assegurando-lhe a protecao que ga-
ranta o seu direito de propriedade, desde que atenda as condicoes previstas,
se requerer ele, seus herdeiros, sucessores ou, mesmo, cessionarios que apre-
sentarem documentos habeis.”33 Conjugando com o art. 49, caput, da lei n.
9.456/97, fica assegurada a protecao da cultivar como propriedade do obten-
tor, mediante seu registro. O pedido de registro sera feito ao Servico Nacional
de Protecgao aos Cultivares (SNPC), que é o drgao responsavel pela analise dos
requisitos para o registro, sendo ele vinculado ao Ministério da Agricultura,
Pecuaria e Abastecimento. O requerimento da prote¢ao, que sera protocolado
no SNPC, deve sequir uma série de exigéncias legais, elencadas ao longo dos
doze incisos do art. 14 da lei n. 9.456/97. O exame consistira

‘em verificar se o pedido atende adequadamente as prescri¢des legais,
se é bem definido tecnicamente e se nao existem anterioridade, mesmo
com denominagoes diferentes. Durante o exame podem ser formuladas

as exigéncias que forem consideradas necessarias, inclusive quanto a
apresentagao de novo relatério descritivo, ou sua complementagao, e

33 Barros, 2007.Pag 618.
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mesmo solicitadas outras informagoes, se relevantes para a conclusao
dos trabalhos®*".

“0 pedido de protegao, em extrato capaz de identificar o objeto do pedi-
do, sera publicado, no prazo de até sessenta dias corridos, contados da
sua apresentacao. Publicado o pedido de protecao, correra o prazo de
noventa dias para apresentacao de eventuais impugnagoes, dando-se
ciéncia ao requerente”.

Sobre a vigéncia, “protecao da cultivar vigorara, a partir da data da con-
cessao do Certificado Provisério de Protecao, pelo prazo de quinze anos, ex-
cetuadas as videiras, as arvores frutiferas, as arvores florestais e as arvores
ornamentais, inclusive, em cada caso, 0 seu porta-enxerto, para as quais a
duracao sera de dezoito anos*¢”.

Quadro 9

QUADRO DE RESUMOS - CULTIVAR

Variedade de qualquer género ou espécie vegetal superior que seja
CONCEITO claramente distinguivel de outras cultivares conhecidas por margem
minima de descritores, por sua denominacao prépria, que seja homo-
génea e estavel quanto aos descritores através de geragoes suces-
sivas e seja de espécie passivel de uso pelo complexo agroflorestal,
descrita em publicacao especializada disponivel e acessivel ao publi-
co, bem como a linhagem componente de hibridos.

DIPLOMA LEGAL Lei n.9.456 de 25 de abril de 1997

O exame da patente consistira em verificar se o pedido atende ade-
REQUISITOS DO quadamente as prescrigoes legais, se é bem definido tecnicamente e
REGISTRO se nao existem anterioridade, mesmo com denominagdes diferentes.

O prazo de vigéncia das patentes sera de 15 anos, excetuadas as vi-
VIGENCIA deiras, as arvores frutiferas, as arvores florestais e as arvores orna-
mentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a
duragao sera de 18 anos.

34 Barros, 2007. Pag 625.
35 Caput e paragrafo unico do Art. 16, Lei n. 9.456/97.
36 Art.11,idem.
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Conhecimentos Tradicionais

Os conhecimentos tradicionais agrupam uma camada de saberes, provin-
dos de populagdes indigenas e comunidades tradicionais, bem como grupos
historicos, quilombolas e ribeirinhas. Essas comunidades possuem um rico
acervo de conhecimento sobre a biodiversidade dos locais onde vivem, bem
como costumes, produtos e processos que sobrevivem, através da transmissao
entre as geragoes, durante o tempo. A legislagao brasileira por muito tempo
negligenciou o conhecimento desses povos, porém, com o advento da Consti-
tuicao Federal de 1988, passou a dispensar uma maior aten¢ao para o acumu-
lo de saber cultural dessas populagoes.Ja no ano de 2003, foi publicada uma
lei que tratava sobre o tema do patriménio genético nacional e a protecao
aos conhecimentos tradicionais. Mas foi no ano de 2015, com a chegada da
lei n°® 13.123, de 20 de maio de 2015, e do decreto n® 8.772 de 11 de maio de
2016, que a protecao aos conhecimentos tradicionais foi fortemente regulada,
fazendo com que os povos tradicionais tivessem um instrumento de protecao
do seu saber.

Sao considerados conhecimentos tradicionais o conjunto de conheci-
mentos sobre 0s recursos naturais — bioprodutos, farmacos, espécies alimen-
ticias - e culturais de um determinado grupo populacional, incluindo ai seus
processos de producao e obtengao dos recursos.

Afirma o Art. 12 do decreto n® 8.772/16 que:

“Fica garantido o direito a participagdo das populagdes indigenas, co-
munidades tradicionais e agricultores tradicionais que criam, desen-
volvem, detém ou conservam conhecimento tradicional associado no
processo de tomada de decisao sobre assuntos relacionados ao acesso
a conhecimento tradicional associado e a reparticao de beneficios de-
corrente desse acesso.”

Na sequencia, a lei possibilita o acesso a tais conhecimentos a sociedade
em geral, condicionando tal acesso a obtengao de prévia autorizacao das co-
munidades que o detém. Trata-se de uma grande garantia aos povos indigenas
e demais comunidades tradicionais de que 0s seus conhecimentos particulares
e historicos nao sejam objeto de exploragao por terceiros, abrindo também
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uma porta para a aquisicao de vantagens econdmicas para essas comunidades,
que poderao realizar negdcios com os conhecimentos que lhes sao préprios,
sem que com isso percam o controle a a titularidade desses saberes.

Cabera as entidades governamentais de protecao aos direitos dos povos
indigenas e das comunidades tradicionais auxilia-los nas relacdes empresa-
riais que podem surgir com a exploracao desses conhecimentos, bem como
atuar na protecao das mesmas comunidades, frente a possiveis ataques a sua
propriedade intelectual. Outro 6rgao que atuara na protecao dos conheci-
mentos tradicionais é o Conselho de Gestao do Patrimonio Genético (CGEN),
que dara suporte técnico as comunidades tradicionais e aos érgaos de prote-
¢ao dos direitos. Tais direitos sao imprescritiveis, principalmente pelo fato de
que o que a lei de prote¢ao aos conhecimentos tenta alcancar é a preservagao
dos saberes das comunidades tradicionais dentro das proprias comunidades,
evitando assim o enfraquecimento cultural desses povos. ,

Quadro 10

QUADRO DE RESUMOS - CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

Sao considerados conhecimentos tradicionais o conjunto de conheci-
mentos sobre o0s recursos naturais - bioprodutos, farmacos, espécies
CONCEITO alimenticias 5 e culturais de um determinado grupo populacional, in-
cluindo ai seus processos de produgao e obtengao dos recursos.

Lei n® 13.123, de 20 de maio de 2015, e do decreto n° 8.772 de 11
de maio de 2016

DIPLOMA LEGAL

Tais direitos sao imprescritiveis, principalmente pelo fato de que o que
a lei de protecao aos conhecimentos tenta alcancar é a preservacao
VIGENCIA dos saberes das comunidades tradicionais dentro das préprias comuni-
dades, evitando assim o enfraquecimento cultural desses povos.
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