DL 001

MODULO 1: INTRODUGCAO

Introducdo ao Curso Inicial de Pl (DL 001)

Este pequeno curso inicial de auto-aprendizagem foi desenvolvido para Ihe
proporcionar uma nocao geral sobre a propriedade intelectual e sobre as razdes
pelas quais é considerada importante ativo econdmico e cultural na atualidade.

O curso DL-001 também pretende introduzi-lo aos cursos de ensino a
distancia integrantes dos programas curriculares da Academia, que vao desde um
“Curso Geral de Propriedade Intelectual” até cursos mais especializados,
destinados aqueles que desejam aprender mais sobre algum tema especifico de
Pl.

Através da apresentacdo — sucinta e acessivel — de todos os aspectos
fundamentais da propriedade intelectual, esperamos que o curso DL-001 se
constitua em uma eficaz introducdo a esse tema, bem como que estimule seu
interesse em buscar outras leituras e estudos nessa area.

Serdo necessérias duas horas para o estudo dos contetudos do DL-001.



1.0 NOCOES INTRODUTORIAS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL

O que é propriedade intelectual?

A histéria da raca humana € a historia da aplicacdo da imaginacdo, da
inovagdo e da criatividade a uma base de conhecimento existente, visando
solucionar problemas ou expressar pensamentos. Desde as remotas escritas
encontradas na Mesopotamia, do abaco chinés, do astrolabio sirio, dos antigos
observatorios na india, da prensa de Gutenberg, do motor de combust&o interna,
da penicilina, da cura através de plantas medicinais na Africa do Sul, do transistor,
da nanotecnologia de semicondutores, de medicamentos atraves de modificacdes
no DNA e de outras incontaveis descobertas e inovacgdes, foi a imaginagdo dos
criadores do mundo todo que permitiu a humanidade avancar ao atual nivel de
progresso tecnoldgico.

A protecdo da propriedade intelectual é assegurada ndao apenas no ambito
nacional, como também em ambito internacional. A Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI) administra mais de 20 tratados sobre propriedade
intelectual.

Vocé pode encontrar mais referéncias em
— http://www.wipo.int/about-wipo/en/what is wipo.htm e
— http://www.wipo.int/treaties/en/

Que tipos de criacoes intelectuais podem ser protegidas mediante o sistema da
PI?

Em geral, entende-se que o sistema da Pl compreende direitos relativos a:

(a) Obras literarias, artisticas e cientificas (direitos de autor);

(b) Interpretacbes artisticas e execucdes, fonogramas e transmissdes por
radiofuséo (direitos conexos);

(c) Invencbes em todos os campos do conhecimento humano (propriedade
industrial);

(d) Descobertas cientificas (propriedade industrial);

(e) Design industrial (propriedade industrial);

() Marcas, nomes e denominacfes comerciais (propriedade industrial);

(g) Protecao contra a concorréncia desleal (propriedade industrial);

(h) Todos os outros direitos resultantes da atividade intelectual no campo
industrial, cientifico, literario e artistico.

Normalmente a propriedade intelectual é dividida em ramos. As é&reas
mencionadas no item (a) pertencem ao ramo dos “direitos de autor” e, no item (b),
ao ramo dos “direitos conexos”. As areas mencionadas nos itens (c), (d), (e), (f) e
(g) constituem o ramo da “propriedade industrial” na PI.



MODULO 2: DIREITOS DE AUTOR!

O que sdo direitos de autor?

Os Direitos de Autor visam prover protecdo aos autores (escritores, artistas,
compositores musicais, etc.) nas suas criagdes. Essas criagdes sao usualmente
designadas como “obras”.

O que é coberto por direitos de autor?

Obras cobertas por direitos de autor incluem, exemplificativamente, obras
literarias como romances, poemas e pecas; obras de referéncia como
enciclopédias e dicionarios; bases de dados; jornais; artigos; filmes e programas
de televisdo; composi¢coes musicais; coreografias; obras artisticas como pinturas,
gravuras, desenhos, fotografias e esculturas; obras de arquitetura; anuncios
publicitarios; mapas e desenhos técnicos. Os Direitos de Autor também protegem
programas de computador.

Contudo, direitos de autor ndo cobrem idéias, mas apenas expressdes
concretas de idéias. Por exemplo, a idéia de captar uma fotografia de um pér-do-
sol ndo é protegida por direitos de autor. Assim, qualguer um pode captar essa
foto. Mas uma foto especifica de um p6r-do-sol realizada por um fotégrafo pode
ser protegida por direitos de autor. Nesse caso, se alguém faz copias da foto e
comeca a vendé-la sem o consentimento do fotografo, estara violando seus
direitos de autor.

E necessario preencher alguma formalidade para se obter protecéo juridica?
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A protegdo aos direitos de autor €& obtida automaticamente,
independentemente de qualquer registro ou formalidade. Uma obra goza de
protecdo através de direitos de autor a partir do momento em que é criada.

Entretanto, muitos paises possuem sistemas nacionais de registros —
opcionais — ou de depdsitos de obras. Esses sistemas facilitam, por exemplo, a
solucdo de disputas quanto a titularidade ou a autoria, transacdes financeiras,
cessoes, licencas e transferéncias de direitos.

! Fontes: 1. Apostila: What is Intellectual Property. 2. Site da OMPI na Internet: About Intellectual Property
http://www.wipo.int/about-ip/en/copyright.html. 3. Curso DL 101 da Academia. 4. Adaptagdes por Victor
Nabhan.




Que tipos de direitos sdo conferidos pelo sistema de direitos de autor?

Existem dois tipos de direitos conferidos pelo sistema de direitos de autor:

(a) direitos patrimoniais, que permitem ao titular obter retorno financeiro
do uso e da exploracéo da obra; e

(b) direitos morais, que realcam o elo pessoal existente entre o autor e a
obra.

Quais sdo os direitos patrimoniais cobertos pelos direitos de autor?

Através dos direitos patrimoniais os criadores de uma obra podem utiliza-la
como lhes for conveniente. Eles podem autorizar ou proibir os seguintes atos em
relacdo a sua obra:

- reproducdo em véarias formas, por exemplo, em uma publicacdo

impressa, na gravacdo da obra em fitas-cassetes, em CDs ou DVDs, ou,

ainda, no seu armazenamento na memoéria de computadores;

- distribuicdo, por exemplo, através da venda ao publico de copias da

obra;

- interpretacdo e execucdo publicas, por exemplo, através da

interpretacdo musical durante um concerto ou uma peca teatral,

- radiofus@o e comunicacgao ao publico, via radio, tv, cabo ou satélite;

- traducao em outras linguas;

- adaptacdo e criacdo de obras derivadas, por exemplo, através da

conversdo de uma novela ou de uma peca teatral em um roteiro para

cinema.

Recentes desenvolvimentos internacionais também permitem a protecéo
das obras no contexto da Internet. O Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor
(WCT), concluido em 1996, enfrenta os desafios trazidos pela tecnologia digital
atual, assegurando que os titulares de direitos de autor sejam adequada e
eficazmente protegidos quando suas obras sdo disseminadas através de novas
tecnologias e de sistemas de comunicacdo como a Internet.

Que direitos integram os direitos morais de autor?

Através dos direitos morais, o0 autor pode pleitear:

- 0 direito de ser reconhecida a sua autoria sobre a obra. Isso €,
basicamente, o direito do criador de ter seu nome mencionado como autor,
em especial quando a obra é utilizada;

- 0 direito a manutencdo da integridade da obra, ou seja, o direito de
rejeitar modificagcbes na obra, ou, ainda, utilizacbes em contextos que
possam causar prejuizos a reputacdo ou a honra do autor.



Como sao explorados os direitos patrimoniais?

Muitas obras criativas protegidas por direitos de autor requerem
investimento financeiro e habilidades profissionais para sua produg&o ou posterior
disseminacéao e distribuicdo em massa. Atividades como a edicao, a gravacao de
fonogramas ou a producdo cinematografica sdo usualmente empreendidas por
organizacdes empresariais especializadas, e nao diretamente pelos autores.
Usualmente, autores e criadores transferem seus direitos a essas empresas
através de contratos, em troca de uma retribuicdo financeira. Esse pagamento
pode se dar de diferentes formas, como quantias fixas ou royalties baseados em
um percentual do faturamento gerado pela obra.

Muitos autores ndo tém conhecimentos ou condi¢cdes para administrar seus
direitos de autor. Eles costumam recorrer a organizacdes de gestao coletiva ou a
sociedades que provéem a seus membros os beneficios da organizacéo
administrativa, suporte juridico especializado e eficiéncia na coleta, gestdo e
distribuicdo dos royalties. Esses royalties sédo obtidos da utilizacdo em larga escala
(nacional e internacional) da obra de algum dos seus membros, como em
empresas de radiofusédo, discotecas, restaurantes, bibliotecas, universidades e
escolas.

Quanto tempo duram os direitos de autor?

Os direitos de autor tém uma limitagdo temporal: geralmente duram pelo
periodo equivalente a vida do autor adicionado de 50 anos apds sua morte.
Essa regra, que é aplicada na maior parte dos paises, foi estabelecida pela
Convencao de Berna para a Protecdo de Obras Literarias e Artisticas. ApOs esse
prazo, a obra entra em “dominio publico”. A partir dai, qualquer individuo fica livre
para usar a obra, sem necessitar de autorizacdo especifica do titular dos direitos
de autor.

Entretanto, a Convencdo de Berna permite aos paises signatarios
estabelecerem protecdo por prazo mais longo. Para saber o prazo de protecéo
aplicavel a uma obra em um pais especifico, recomenda-se a leitura da legislacéo
nacional de direitos de autor desse pais.

Até que ponto se pode utilizar obra de terceiro sem permissao para tal?

Os direitos de autor se submetem a limitagbes e excegbes, em
consideracdo de questbes sociais, educacionais e relacionadas a politicas
publicas. Tratados internacionais, bem como as legislagdes nacionais, permitem a
livre utilizacdo de partes limitadas de uma obra para alguns propdsitos, como as
coberturas jornalisticas, as citages compativeis com as melhores préticas, ou,
ainda, visando ilustrar o ensino.



Esses casos de uso livre podem variar de pais para pais, sendo
recomendavel consultar a lei nacional do pais, a fim de se apurar que vantagens
podem ser obtidas dessa utilizacao.

Por gue proteger direitos de autor?

Os direitos de autor contribuem para criatividade humana atribuindo
incentivos aos criadores, sob a forma de reconhecimento e de justas retribuicbes
econdmicas. De acordo com esse sistema de direitos, assegura-se aos criadores
gue suas obras possam ser disseminadas sem o receio de copias ndo autorizadas
ou de pirataria. Isso, de outro lado, contribui para ampliar o acesso as obras e
para aumentar o aproveitamento da cultura, do conhecimento e do entretenimento
em todo o mundo.



MODULO 3: DIREITOS CONEXOS?

O que sdo direitos conexos?

Direitos conexos provéem protecao as seguintes pessoas ou organizacgoes:
- artistas intérpretes e executantes (atores, musicos, cantores,
dancarinos ou artistas em geral), em razdo de suas interpretacdes ou
execucoes;

- produtores de fonogramas e de gravacdes sonoras (através de CDs
ou fitas-cassetes, por exemplo) quanto a essas gravacoes; e

- empresas de radiofusédo, na sua programacao de tv e radio.

Algumas vezes, esses direitos também sdo denominados de direitos
vizinhos ou direitos afins.

Ha alguma diferenca entre direitos conexos e direitos de autor?

Direitos de autor e direitos conexos protegem diferentes pessoas. Direitos
de autor protegem autores de obras. Por exemplo, no caso de uma cancao,
direitos de autor protegem o compositor da musica e o criador da letra.

No mesmo exemplo, direitos conexos se aplicariam:

— aos musicos e ao cantor que interpretam a cancao;

— ao produtor da gravacdo sonora (também chamada de fonograma) na
gual a masica € incluida; e

- as empresas de radiofusdo que transmitem programas contendo a
musica.

Que direitos sdo assequrados aos beneficiarios de direitos conexos?

As leis nacionais divergem quanto a extensao dos direitos conferidos a
intérpretes, executantes, produtores de fonogramas e empresas de radiofusao.

Diversos tratados internacionais também regulam a matéria, como a
Convencdo de Roma, o acordo de TRIPS e o Tratado da OMPI sobre
Interpretacéo ou Execucédo de Fonogramas (WPPT).

Intérpretes e executantes, em geral, desfrutam dos direitos patrimoniais de
impedir a fixacao, a radiofusdo e a comunicagdo ao publico de suas interpretacdes
e execucdes ao vivo. Algumas legislagdes nacionais, bem como o préprio Tratado
da OMPI sobre Interpretacdo ou Execucdo de Fonogramas (WPPT), conferem
também direitos de reproducdo, de distribuicio e de aluguel das suas

2 Apostila: What is Intellectual Property. 2. Site da OMPI na Internet: About Intellectual Property
http://www.wipo.int/about-ip/en/copyright.html. 3. Principalmente: Curso DL 101 da Academia.




interpretacdes ou execucdes fixadas em fonogramas, aléem dos direitos morais de
impedir omissoes injustificadas dos seus nomes e, ainda, de impedir modificacdes
nas suas interpretacdes ou execucdes incluidas em uma gravacao sonora, que
possam prejudicar suas reputacoes.

Produtores de gravagbes sonoras (também chamadas de fonogramas)
gozam principalmente do direito de autorizar ou de proibir a reproducdo e a
distribuicdo das suas gravagdes por terceiros.

Além disso, o Tratado da OMPI sobre Interpretacdo ou Execucdo de
Fonogramas (WPPT) assegura que os produtores de fonogramas, bem como os
intérpretes e executantes das obras neles contidas, sejam adequada e
eficazmente protegidos quando as gravacdes sdo disseminadas através de novas
tecnologias e sistemas de comunicagdo, como a Internet.

Empresas de radiofusdo desfrutam dos direitos de autorizar ou de proibir
retransmissoes, fixacdes e reproducdes de suas emissoes.

Direitos conexos se sujeitam as mesmas excecles previstas para 0S
direitos de autor, as quais permitem a qualquer individuo fazer livre uso das
interpretacdes, das execugdes, dos fonogramas ou das emissdes por radiofusdo
para certos propdsitos especificos, como citacdes e reportagens jornalisticas.

Por que proteger direitos conexos?

Intérpretes e executantes sdo protegidos tendo em vista sua contribuicdo
criativa. Produtores de fonogramas merecem protecdo devido ao seu acréscimo
criativo, bem como pelos recursos técnicos e financeiros necessarios para trazer
as gravacbes ao publico. Da mesma forma, empresas de radiofusdo tém
justificado interesse em proteger da pirataria suas habilidades técnicas e
organizacionais.



MODULO 4: MARCAS

O que é uma marca?

Uma marca € um sinal usado para identificar certos bens e servigcos
como produzidos ou procedentes de uma especifica pessoa ou empresa. Assim,
ajuda a distinguir esses produtos e servigos de outros, similares, produzidos por
terceiros.

Por exemplo, “DELL” é uma marca que identifica produtos (computadores e

acessorios). “CITYBANK” € uma marca que se refere a servigos (banco e servi¢cos
financeiros).

Que tipos de sinais podem ser usados como marcas?

Marcas podem consistir de uma palavra (por exemplo, “KODAK”) ou uma
combinagcdo de palavras (“COCA-COLA"), de letras e de abreviaturas (por
exemplo, “EMI”, “MGM”, “AOL”, “BMW”, “IBM”), de numerais (por exemplo, “7/11")
e de nomes (por exemplo, “FORD” ou “DIOR”) ou de abreviaturas de nhomes (por
exemplo “YSL”, para Yves St-Laurent). Elas também podem consistir de desenhos
(como o logo da Shell ou o desenho do pingtim da PENGUIN BOOKS), ou de
sinais tridimensionais como a forma e a embalagem de produtos (por exemplo, a
forma da garrafa da COCA-COLA ou da embalagem do chocolate TOBLERONE).
Elas ainda podem consistir da combinacdo de cores ou de cores isoladas (por
exemplo, a cor laranja utilizada pela companhia telefonica ORANGE). Mesmo
sinais nao visiveis, como uma musica ou uma fragrancia, podem constituir uma
marca.

Em todos os casos, a marca precisa ser distintiva: precisa ser capaz de
distinguir os produtos ou servicos com os quais é utilizada. Um nome meramente
descritivo da natureza dos produtos ou servicos oferecidos pode néo constituir
uma marca valida. Por exemplo, “APPLE” pode servir como marca para identificar
computadores, mas nao para identificar macas, num pais de lingua inglesa.
Entretanto, uma determinada marca pode néao ser desde logo distintiva, mas pode
adquirir carater distintivo ou “significado secundario” através do longo e extenso
uso.

Que tipos de marcas existem?

Existem diversas outras categorias de marcas além daquelas que
identificam a fonte comercial de produtos e de servicos.

Marcas coletivas sado marcas utilizadas para distinguir produtos ou
servicos produzidos ou ofertados por membros de uma associacdo. Marcas
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coletivas sdo utilizadas para identificar os servicos oferecidos pelos membros de
uma organizacao (por exemplo, UAW, para United Auto Workers).

Marcas de Certificagdo sao marcas utilizadas para distinguir bens ou
servicos que cumprem com uma série de requisitos e que foram certificados como
tal (por exemplo, o simbolo Woolmark, para mostrar que os produtos sao
fabricados com 100% de |& — wool em lingua inglesa — e que cumprem com as
especificacdes de qualidade estabelecidas pela Woolmark Company. Essa marca
é registrada em 140 paises e € licenciada para fabricantes que sdo capazes de
atingir esse padrao de qualidade em 67 paises).

Quais sdo as funcdes das marcas?

As marcas exercem diferentes funcdes. Dentre as principais, pode-se
destacar:

— auxiliar os consumidores a identificar e a distinguir produtos e servigos;

— permitir as empresas diferenciarem seus produtos;

— ser um instrumento de marketing e a base para a construgdo da imagem e
da reputacéo dos produtos ou servicos;

— permitir o seu licenciamento e constituir fonte direta de faturamento através
da cobranca de royalties;

— ser um componente crucial dos ativos empresariais;

— estimular as empresas a investir na manutencdo ou na melhora da
qualidade dos seus produtos; e

— poder ser Uteis para a obtencao de recursos financeiros.

Como é gque uma marca pode ser proteqgida?

A forma mais comum e eficiente de se proteger uma marca é registra-la.
Marcas sao direitos territoriais. Isso significa que elas necessitam ser registradas
separadamente em cada pais em que a protecdo € desejada. Note que, se a
marca nao é protegida num determinado pais, pode ser livremente utilizada por
terceiros. Além disso, a protecdo marcaria € geralmente limitada a produtos ou
servicos especificos (a menos que a marca em questdo seja uma marca de alto
renome ou notoriamente conhecida). Isso significa que a mesma marca pode ser
utilizada por diferentes empresas, desde que para diferentes produtos ou servigos.
Quase todos os paises do mundo possuem um escritorio de registro de marcas.

O registro, contudo, ndo € a unica forma de se proteger uma marca: marcas
nao registradas também sdo protegidas em diversos paises, mas através de
protecBes menos confiaveis.
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Que tipo de protecao é assegurada por uma marca?

Ao titular de uma marca séo assegurados 0s seguintes direitos exclusivos:

— de usar a marca para identificar seus produtos ou servicos;

— de impedir terceiros de usar e de promover a mesma marca ou marca
similar para 0s mesmos ou similares produtos ou servigos;

— de autorizar terceiros a usar a marca (por exemplo, através de contratos
de franquia ou de licenciamento) em troca de pagamento.

Como é que uma marca é reqgistrada?

Em primeiro lugar, um requerimento de registro de marca precisa ser
preenchido no escritério de registro de marcas nacional ou regional. O pedido
deve conter clara reproducao do sinal que se pretende registrar, incluindo todas as
cores, formas ou atributos tridimensionais. O requerimento também deve conter
uma lista dos bens ou servi¢os para 0s quais a marca sera utilizada. O sinal
precisa preencher algumas condi¢des para ser protegido como uma marca:

— precisa ser distintivo, de forma que os consumidores possam distingui-lo
identificando um produto particular, bem como das demais marcas que
identificam outros produtos no mercado;

— nao deve ser enganoso, ou seja, hdao deve induzir os consumidores em
erro quanto a natureza ou a qualidade do produto;

— nao deve ser contrario a moral ou a ordem publica,;

— nao deve ser idéntico ou ser passivel de confusdo com uma marca
existente. Isso pode ser verificado através de buscas e pesquisas no
escritério nacional de marcas, ou pela oposicao de terceiros que postulam
direitos similares.

Durante guanto tempo uma marca registrada € protegida?

O periodo de protecdo varia (geralmente equivale a 10 anos), podendo
ser renovada indefinidamente através do pagamento das taxas respectivas.

Qual é a extensdo da protecdo as marcas?

Quase todos os paises do mundo registram e protegem as marcas. Cada
escritorio nacional ou regional mantém um registro de marcas que contém todas
as informagfes quanto a todos os registros e renovacoes, facilitando, assim,
buscas, pesquisas e a potencial oposicdo de terceiros. Os efeitos desse registro,
contudo, sdo limitados ao pais (ou, no caso de registros regionais, aos paises)
correspondente.
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Para evitar a necessidade de se registrar separadamente em cada
escritorio nacional ou regional, a OMPI administra um sistema internacional de
registro de marcas. Esse sistema € regulado por dois tratados, o Tratado de Madri
relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo de Madri. Qualquer
pessoa que tenha uma ligacdo (via nacionalidade, domicilio ou residéncia) com
um pais integrante de um desses tratados pode, com base num registro ou pedido
de registro de marca no escritdrio de marcas desse pais, obter um registro
internacional que tenha efeito em diversos — ou até mesmo em todos — 0s paises
membros da Uni&o de Madri.

O gque sdo marcas notoriamente conhecidas e como elas sdo protegidas?

Marcas notoriamente conhecidas sdo marcas que gozam de grande
notoriedade no setor especifico do publico do pais no qual a protecéo é pretendida
e gozam de protecdo mais forte do que as demais marcas:

— podem ser protegidas mesmo se nao estao registradas naquele territério; e

— podem ser protegidas contra marcas similares com potencial de causar
confusdo mesmo em relagcdo a produtos ou servicos diversos, enquanto
gue uma marca comum teria protecdo limitada aquela mesma categoria de
produtos ou servicos.

Por exemplo, analisemos uma marca como “MERCEDES BENZ".
Geralmente, a empresa titular da marca seria protegida contra utilizacbes nao
autorizadas da marca por terceiros unicamente em relacdo aos produtos para 0s
quais a marca foi registrada. Contudo, como “MERCEDES BENZ” € uma marca
notoriamente conhecida, também haveria protecdo contra a utilizacdo da marca
em outros bens. Entdo, se outra empresa decidisse utilizar a marca em outros
produtos como, por exemplo, roupa masculina, poderia ser impedida de o fazer

pelo titular da marca notoriamente conhecida.

O que sdo homes de dominio e como se relacionam com as marcas?

Nomes de dominios sdo enderecos na Internet, usualmente utilizados para
se localizar websites. Por exemplo, 0 nome de dominio “ompi.int” € utilizado para
localizar o website da OMPI em www.ompi.int. Em algumas ocasidoes os nomes de
dominio podem ser constituidas, por de uma marca. Nesse caso, pode ocorrer que
a pessoa que fez o registro tenha o feito de ma-fé, eis que nado € o titular da marca
sob a qual o nome de dominio foi registrado. Essa atividade é muitas vezes
referida como “cybersquatting” ou “ciber-ocupacao”.

E importante saber que muitas legislacdes e diversas decisdes de tribunais
nacionais consideram infracdo a marca o sSeu registro por outra empresa ou
pessoa como nome de dominio. Se isso ocorrer, a pessoa que escolheu a marca
de terceiro como um nome de dominio podera ndo apenas ter que transferir ou
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cancelar o nome de dominio, como também pagar indenizacbes ou pesadas
multas.

Também pode |he interessar saber que, se a marca da sua empresa esta
sendo utilizada como nome de dominio por outro individuo ou empresa, vocé pode
impedir esse uso irregular dos direitos da sua empresa. Nesse caso, uma opgao
seria utilizar o procedimento on-line de solucdo de controvérsias da OMPI,
presente em arbiter.wipo.int/domains. Esse site da OMPI inclui um modelo de
reclamacao, bem como uma relacdo dos milhares de casos envolvendo nomes de
dominio decididos pela OMPI.

Por que proteger marcas?

A racionalidade béasica da protecdo as marcas — registradas ou ndo — é
dupla. Em primeiro lugar, confere aos empreendedores uma alternativa contra
praticas desleais de concorrentes, que pretendam causar confusdo na mente dos
consumidores, levando-os a acreditar que estariam adquirindo produtos ou
servigos do legitimo titular da marca, quando, de fato, eles estdo adquirindo uma
imitacdo, que pode ser de qualidade bastante inferior. O legitimo titular poderia,
entdo, sofrer perda potencial de consumidores, bem como prejudicar sua
reputacao.

A segunda racionalidade decorre da primeira, visando proteger o0s
consumidores dessas praticas comerciais enganosas e desleais.

Além desses dois argumentos, um terceiro vem ganhando cada vez maior
relevancia. Muitas vezes a marca € o Unico ativo contabilizado que representa os
investimentos realizados na constru¢cdo da imagem dos produtos e da empresa.
Quando, por exemplo, uma empresa é vendida, ou quando ocorre fusdo entre
empresas, a avaliacdo das marcas se torna uma questao importante. O valor de
mercado das empresas pode depender essencialmente do valor de suas marcas.
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MODULO 5: INDICACOES GEOGRAFICAS

O gque é uma indicacdo geografica?

Uma indicagdo geografica € um sinal utilizado em produtos estabelecendo
que sao originarios de uma determinada area geografica e que possuem
qualidades ou reputacéo relacionadas ao local de origem.

Indicacbes geograficas podem ser utilizadas para uma variedade de
produtos, como produtos agricolas: por exemplo, queijo (“ROQUEFORT”,
produzido nessa regidao da Franca), azeite de oliva (“TUSCANY” para azeites
produzidos numa especifica regido da Italia) ou chad (“DARJEELING”, que é
originario da india). Elas também s3o comumente associadas a vinhos e bebidas

alcodlicas, como “SCOTCH WHISKY”, originario da Escécia.

O uso de indicacbes geograficas ndo € limitado a produtos agricolas ou a
bebidas alcodlicas. Elas também podem destacar qualidades especificas de um
produto que sejam relacionadas com fatores humanos que podem ser
encontrados no local de origem do produto, como habilidades manufatureiras
especificas e tradicbes. Esse local de origem pode ser uma localidade, uma
cidade, uma regido ou um pais. Um exemplo é “SWITZERLAND” ou “SWISS”, que
sdo percebidas em muitos paises como indica¢des geogréficas para produtos que

sdo fabricados na Suica, especialmente para reldgios.

Qual é a diferenca entre uma indicacdo geoqrafica e uma marca?

Uma marca é um sinal utilizado por uma empresa para distinguir seus
produtos e servicos daqueles das outras empresas. Marcas conferem aos seus
titulares o direito de excluir terceiros do uso daquele especifico sinal.

Uma indicacdo geogréafica informa ao consumidor que um produto €
produzido em um certo lugar e tem certas caracteristicas que sao ligadas ao local
de producdo. Pode ser utilizada por todos os produtores que desenvolvem suas
atividades na localidade designada pela indicacdo geogréafica e cujos produtos
apresentam determinadas caracteristicas. Por exemplo, “SWITZERLAND” pode
ser utilizado por todos os fabricantes de relégios suicos que preenchem os

padrées oficiais de producdo para relogios suicos, mas “ROLEX” € o direito
exclusivo do fabricante de reldgios Rolex.
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Como é protegida uma indicacdo geografica?

IndicacOes geograficas sdo protegidas de diferentes formas, de acordo com
as legislacdes nacionais, tais como:
— leis contra atos de concorréncia desleal;
— leis de protecao aos consumidores;
— leis para a prote¢ao de marcas de certificacdo ou marcas coletivas; ou
— leis especiais para a protecdo de indicacbes geograficas ou de
denominacdes de origem.

Na esséncia, quem nao tiver sido autorizado nao pode usar as indicagoes
geograficas se tal uso for susceptivel de induzir o publico em erro sobre a
verdadeira origem do produto.

As sancdes apliciveis variam de providéncias dos tribunais proibindo o uso

nao autorizado, o ressarcimento de danos e multas ou em casos mais graves, a
prisao.

Como sao protegidas as indicacdes geoqgraficas no ambito internacional?

Diversos tratados administrados pela OMPI prevéem protecédo a indicagbes
geograficas, em especial a Convencdo de Paris para Protecdo da Propriedade
Industrial de 1883 e o Tratado de Lisboa para a Prote¢cdo de Denominacdes de
Origem e seu Registro Internacional de 1958.

Por que proteger indicacdes geoqraficas?

Indicacbes geogréficas sdo percebidas pelos consumidores como
referéncias quanto a origem e a qualidade dos produtos. Muitas delas adquiriram
valiosa reputacdo, a qual, se nao for adequadamente protegida, pode ser
falsamente utilizada por empresarios desonestos. O falso uso de indicacdes
geograficas por terceiros ndo-autorizados (por exemplo, 0 uso da expressao
“DARJEELING” para cha que nao foi plantado nos campos de cha de Darjeeling) é
prejudicial aos consumidores e aos legitimos produtores. Consumidores s&o
iludidos no sentido de que estariam adquirindo um produto genuino, com
especificas qualidades e caracteristicas, quando, em realidade, adquirem uma
imitacdo sem valor. Produtores sofrem prejuizos, eis que perdem valiosos
negécios e tém afetada adversamente a reputacdo estabelecida de seus produtos.
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MODULO 6: DESENHO INDUSTRIAL®

O que é desenho industrial?

Um desenho industrial € o aspecto ornamental ou estético de um
dispositivo. O desenho pode se constituir de estruturas tridimensionais, como a
forma de um componente, ou estruturas bidimensionais, como modelos, linhas ou
cores.

Desenhos industriais sdo aplicados a uma extensa variedade de produtos
industriais ou artesanais, tais como instrumentos técnicos e meédicos, reldgios,
jOias, artigos para o lar, dispositivos elétricos, veiculos, estruturas arquitetdnicas,
design téxtil, artigos de lazer e outros artigos de luxo.

De acordo com a maior parte das legislacdes nacionais, para obter protecao
um desenho industrial precisa ser visualmente perceptivel. Isso significa que o
desenho industrial € de natureza essencialmente estética, ndo protegendo
quaisquer funcdes técnicas do dispositivo no qual é aplicado.

Como podem ser proteqidos os desenhos industriais?

1) Na maior parte dos paises, um desenho industrial pode ser objeto de
registro visando a obtencao de protecéo juridica.

Como regra geral, para ser registravel, o desenho precisa ser “novo” e
“original”. Diferentes paises possuem variadas definicbes desses termos, bem
como variacdes no proprio procedimento de registro. Geralmente, “novo” significa
que nenhum desenho idéntico ou muito similar seja conhecido como j& existente.
Apos o registro do desenho, é expedido um certificado de registro.

2) Dependendo do direito nacional aplicavel e do tipo de desenho, o
desenho industrial também pode ser protegido como uma obra de arte, nos
termos da legislacdo de direitos de autor.

Em alguns paises, as protecdes aos desenhos industriais e aos direitos de
autor podem coexistir. Em outros paises, elas sdo mutuamente excludentes: se
alguém escolhe um tipo de protecdo, ndo podera mais invocar a outra.

3) Em determinados paises, o desenho industrial pode ainda ser protegido
contra imitagdo de acordo com a legislagéo contra a concorréncia desleal.

® Fontes: 1) Apostila da OMPI: “What is Intellectual Property”. 2) Site da OMPI: http://www.wipo.int/about-
ip/en/about-id.html#protect. 3) Apostila: “Looking Good: IP for business series: number 2”. 4) Curso DL101.
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Que tipo de protecao é conferida através dos desenhos industriais?

Ao titular de um desenho industrial protegido é atribuido o direito de
impedir cépias ou imitacbes nédo-autorizadas do seu desenho por terceiros.
Isso inclui o direito de produzir, oferecer, importar, exportar ou vender qualquer
produto no qual o desenho seja incorporado ou no qual seja aplicado. Ele também
pode licenciar ou autorizar o uso de terceiros sobre o desenho em termos
mutuamente acordados. O titular pode, ainda, vender o direito sobre o desenho
industrial a qualquer pessoa.

Por quanto tempo dura a protecao?

O prazo de protecéo de acordo com as legislacdes de Desenhos Industriais
€ geralmente de cinco anos, com a possibilidade de posteriores renovacdes de
até 15 anos, em muitos casos.

Ha restricoes territoriais a protecdo aos desenhos industriais?

Geralmente, a protecao aos desenhos industriais é limitada ao pais no qual
a protecao foi conferida. O Acordo de Haia relativo ao Deposito Internacional de
Desenhos e Modelos Industriais, tratado administrado pela OMPI, disponibiliza um
procedimento para registro internacional. Qualquer interessado pode protocolar
um simples depdésito internacional junto a OMPI. O desenho sera, entéo, protegido
em tantos paises membros do tratado quantos desejar o interessado.

Por que proteger desenhos industriais?

Desenhos industriais fazem com que um produto seja atraente e chame a
atencdo, aumentando seu valor comercial e sua capacidade de comercializacao.

Proteger um Desenho Industrial:

— ajuda a assegurar um retorno adequado sobre o investimento;

— aumenta a competitividade de um negdlcio contra a reproducdo e
imitacdo do design pelos competidores;

— ajuda a aumentar o valor comercial de uma empresa, eis que desenhos
industriais de sucesso constituem ativos empresariais;

— estimula a criatividade nos setores industrial e manufatureiro, bem como
nas artes tradicionais e no artesanato.
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MODULO 7: PATENTES*

O que é uma patente?

Uma patente € um direito exclusivo em relacdo a um invento, que pode ser
um produto ou um processo, que proporciona um novo e inventivo modo de fazer
algo, ou oferece uma nova e inventiva solucdo técnica a um problema. Exemplos
de patentes vao desde a lampada elétrica (patenteada por Edison e Swan) e o
plastico (patenteado por Baekeland) as canetas esferograficas (patenteadas por
Biro), aos microprocessadores (patenteados, dentro outros, pela Intel), ao telefone
(patenteado por Bell) e aos CDs (patenteados por Russel).

Que tipos de inventos sdo proteqidos?

Um invento deve, em geral, preencher as seguintes condi¢cdes para ser

protegido por uma patente:

— deve ser novo, ou seja, deve demonstrar algumas novas caracteristicas
gue nao sejam conhecidas no corpo dos conhecimentos existentes
(chamado “estado da técnica”) no seu campo técnico;

— n&o pode ser evidente ou envolver algo que possa ser deduzido por
uma pessoa com conhecimento médio naquele campo técnico (atividade
inventiva);

— deve ter um uso pratico ou capacidade de aplicacao industrial;

- finalmente, o invento deve constituir o que se denomina “matéria
patenteavel” nos termos da lei aplicavel. Em muitos paises, teorias
cientificas, métodos matematicos, variedades vegetais ou animais,
descobertas de substancias naturais, métodos comerciais ou métodos
para tratamento médico (em oposicdo a produtos médicos) ndo sao
considerados matéria patenteavel.

Como proteger seus inventos?

O mais comum e eficiente meio de proteger um invento € obter uma
patente. As patentes sdo conferidas pelo escritorio de patentes do pais em que se
deseja proteger o invento. Direitos patentarios sdo conferidos em troca da
revelacdo completa da tecnologia pelo inventor ao publico, através do pedido de
patente.

Outro meio de obter protecdo € manter a tecnologia secreta e recorrer aos
denominados “segredos comerciais”. A protecdo aos segredos comerciais permite
a preservacao da natureza confidencial da informagé&o contra a revelagéo indevida
e contra 0 Uso por pessoas nao autorizadas.

* Fontes: 1) Apostila da OMPI: What is Intellectual Property. 2) Site da OMPI na Internet
http://www.wipo.int/about-ip/en/about_patents.html#role_patents. 3) Curso DL-101, capitulo sobre Patentes.
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Como é conferida uma patente?

O primeiro passo em proteger uma patente € o preenchimento de um
pedido de patente. O pedido de patente geralmente contém o titulo do invento e
uma breve descricdo do campo técnico no qual se situa o invento, bem como os
inventos antecedentes e uma descricdo do invento atual de um modo
suficientemente claro, permitindo que seja avaliado e reproduzido por uma pessoa
com conhecimento médio naquele tema. Essas descricbes sdo usualmente
acompanhadas por materiais visuais, como desenhos, planos ou diagramas para
melhor descrever o invento. O pedido também contém varias “reivindicacdes”, ou
seja, informacdes que determinam a extensao da protec&o conferida pela patente.

Em geral, compete aos tribunais impor medidas necessarias para tornar
efetivos os direitos patentarios, podendo, em muitos sistemas, interromper
violagOes a patentes. Da mesma forma, os tribunais também podem declarar uma
patente nula tendo em vista questionamentos procedentes de uma terceira parte.

Que direitos confere a patente?

O titular de uma patente pode, em principio, excluir terceiros de fabricar,
utilizar, oferecer a venda, importar ou vender o0 invento sem o seu
consentimento, no territorio coberto pela patente.

Mais ainda, o titular de uma patente pode dar permissao, ou licenciar, para
terceiros utilizarem a patente em termos mutuamente acordados. O titular pode,
também, vender os direitos sobre o invento a qualquer pessoa, que entdo se
tornara o novo titular da patente.

Qual é o Ambito da protecdo patentaria?

Uma patente é, em geral, conferida por um escritério nacional de patentes.
Os efeitos dessa atribuicdo sdo, contudo, limitados ao pais respectivo. Patentes
também podem ser conferidas por um escritério regional que atue em nome de
diversos paises, como o European Patent Office (EPO) e o African Regional
Industrial Property Organization (ARIPO). De acordo com esses sistemas
regionais, o escritorio regional aceita pedidos de patentes regionais, ou confere
patentes regionais, que tém os mesmos efeitos dos pedidos encaminhados — ou
patentes conferidas — nos estados-membros da regido. Contudo, cabe aos
tribunais de cada jurisdicdo assegurar os direitos sobre as patentes em cada pais.

O Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT), administrado
pela OMPI, é um acordo para cooperacao internacional no campo das patentes.
Trata-se, em grande medida, de um tratado para a racionalizacdo e a cooperagao
guanto aos pedidos, buscas e exames de pedidos de patentes, bem como para a
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disseminacdo das informacfes técnicas neles contidas. O PCT nao prevé a
concessao de “patentes internacionais”: a tarefa e a responsabilidade para a
concessao de patentes mantém-se exclusivamente nas maos dos escritorios
mencionados no paragrafo acima.

Por que proteger inventos por patentes?

Patentes criam incentivos a individuos possibilitando que obtenham
reconhecimento por sua criatividade e recompensa material por seus inventos com
aproveitamento comercial. Esses incentivos estimulam a inovacdo, o0 que
assegura que a qualidade da vida humana seja continuamente melhorada.

Por outro lado, titulares de patentes séo obrigados, em troca da protecao
patentaria, a revelar publicamente todas as informa¢des quanto ao seu invento.
Esse sempre crescente corpo de conhecimento publico promove mais criatividade
e inovacao por parte de pesquisadores e inovadores futuros.
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MODULO 8: OBTENCOES VEGETAIS®

Por que proteger obtencdes veqgetais (cultivares ou variedades vegetais)?

O estabelecimento de um efetivo sistema de protecdo de obtencdes
vegetais visa a encorajar o desenvolvimento de novas variedades de plantas,
para o beneficio da sociedade. A criacdo de novas variedades vegetais requer
substancial investimento (conhecimento, trabalho, dinheiro, tempo, etc.).
Estabelecer direitos exclusivos aos obtentores € um incentivo ao desenvolvimento
de novas variedades vegetais para a agricultura, a horticultura e o florestamento.

Como é gue novas plantas podem ser protegidas?

A Convencéo Internacional para a Protecdo das Obtencbes Vegetais
(Convencdo UPQV) estabelece a protecdo de variedades vegetais através de um
“direito do obtentor”, que € uma forma sui generis de direito de propriedade
intelectual, especificamente desenvolvido para esse propaésito.

Em virtude do acordo TRIPS, os membros da Organizacdo Mundial do
Comércio (OMC) sdo obrigados a prover protecdo a obtencdes vegetais, seja
através de patentes, seja através de um efetivo sistema sui generis (sistema
especial para obtencdes vegetais) ou por uma combinacdo entre ambos (Artigo
27.3 (b)).

Quando é que uma obtencao vegetal pode ser protegida?

De acordo com a Convencdo UPOV, para uma obtencdo vegetal ser

protegida, esta deve ser:

(&) Nova, significando que ndo tenha sido comercialmente explorada
durante um certo periodo anterior ao pedido;

(b) Distintiva, significando que seja claramente distinguivel de qualquer
outra variedade cuja existéncia é questao de conhecimento comum;

(c) Homogénea, significando que as plantas de uma obtencdo devem ser
uniformes nas suas caracteristicas relevantes, salvo as variacdes
previsiveis havidas tendo em conta as particularidades de sua
multiplicacéo ou reproducao;

(d) Estavel, significando que a variedade deve permanecer sem
modificacbes nas suas caracteristicas relevantes apds sucessivas
reproducdes ou multiplicacoes;

(e) e deve ter uma denominacao adequada, significando que necessita ter
um nome através do qual seja designada.

® Fontes: 1 — Curso DL-101 (Médulo 10). 2 — Convencéo Internacional para a Protecdo de Novas Variedades
Vegetais (UPOV).
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Que protecdo é dada ao obtentor?

De acordo com o Ato de 1991 da Convencdo UPOV, os seguintes atos
relacionados ao material de multiplicacdo ou reproducéo (a semente ou planta —
ou ainda parte de planta — que é utilizada para a reproducdo ou multiplicacéo da
variedade) requerem autorizacao prévia do obtentor:

- a producéo ou reproducao;

- a preparacao para reproducao ou multiplicacao;

- a oferta a venda;

- a venda ou qualquer forma de comercializacéo;

- a exportagao;

- a importacao;

- 0 armazenamento para qualquer dos propésitos acima.

Se um obtentor ndo tem possibilidade de exercer seus direitos sobre o

material de multiplicacdo ou reproducéo e a variedade se multiplica ou se propaga
sem a autorizacdo, esse obtentor pode exercer seus direitos sobre a colheita.

Como é gue o sistema permite ao obtentor recuperar o investimento?

Ao conceder autorizacdo para 0s atos mencionados acima aqueles
interessados em explorar a variedade, o obtentor pode, como uma condicéo,
requerer 0 pagamento de uma remuneragao (royalty). Entdo, quando um
fazendeiro compra sementes, esses royalties estao incluidos no seu preco.

Até que ponto vocé pode utilizar uma variedade vegetal sem necessitar pedir
autorizacdo?

E importante notar que NAO é necesséria autorizac&o do criador para:

— atos realizados sem fins comerciais;

— atos realizados a titulo experimental;

— atos realizados visando a criacao e a exploragao de outras variedades.

Com base em limitagGes relevantes, mas sem esquecer a necessidade de
se proteger o legitimo interesse dos obtentores, a Convencdo UPOV permite a
membros UPOV que concedam aos agricultores a possibilidade de utilizar o
produto de sua colheita com a finalidade de multiplicagcdo ou reproducdo (por
exemplo, conservar parte do produto colhido para utiliza-lo como semente na
proxima estacao e na sua propria fazenda).
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Quanto tempo duram os direitos dos obtentores?

A minima duragéo descrita no Ato de 1991 da Convencéao UPOV é:
- 25 anos para arvores e videiras;
- 20 anos para outras plantas.

Qual o alcance da protecdo as obtencdes vegetais?

Geralmente, a protecdo é conferida em um nivel nacional, em cada um dos
Estados nos quais o criador procura protecdo. Entretanto, a Convencao
Internacional para a Protecdo de Obtencdes Vegetais (UPOV) permite protecao
em um nivel supranacional, que pode reduzir consideravelmente os custos e
esforcos necessarios para obter protecdo em diversos paises. Por exemplo, na
Unido Européia, o Escritorio Comunitario para Obtencdes Vegetais confere ao
criador de uma planta direitos que sao validos no territorio de todos os seus
estados-membros.
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MODULO 9: CONCORRENCIA DESLEALS®

O que é concorréncia desleal?

7

Concorréncia desleal € geralmente definida como qualquer ato de
concorréncia que seja contrario as praticas honestas em matéria comercial ou
industrial.

Uma pratica desonesta nao é algo que possa ser definido com precisédo. O
padrdo de lealdade e de honestidade pode modificar-se de pais para pais, bem
como no decorrer do tempo. Assim, € dificil abranger todos os atos de
concorréncia desleal em uma definicdo. De outro lado, a Convencéao de Paris para
a Protecdo da Propriedade Industrial especifica que os seguintes atos e praticas
sao incompativeis com a noc¢ao de lealdade na concorréncia:

- atos que possam criar confusdo por qualquer forma com o
estabelecimento, com os bens ou com as atividades industriais ou
comerciais de concorrente (ex.: utilizar uma marca idéntica ou similar a
outra em uma mesma categoria de bens);

- atos que constituam alegacdes falsas que possam desacreditar ou
degradar o estabelecimento, os bens ou as atividades industriais e
comerciais de um concorrente (ex.: ataqgue de uma empresa a outra
utilizando ilagbes falsas quanto a seus bens ou servigos);

- indicacfes ou alegacdes que possam induzir o publico a erro quanto
a natureza, ao processo de manufatura, as caracteristicas, a aptidao
para uso ou a quantidade dos bens (ex.: uma companhia publica falsa
referéncia quanto a qualidade ou a seguranca de seus proprios produtos
em promoc¢ao ou anuncio publicitario).

A concorréncia desleal ndo pode ser resumida apenas as trés categorias
descritas acima. H4 entendimento generalizado de que esse conceito também se
aplica a:

- atos consistentes na revelacdo ou uso por terceiros de informacao
secreta ou _confidencial, sem o devido consentimento do seu legitimo
titular e de modo contrario as préaticas comerciais honestas (ex.: atos
visando apropriar informacdes secretas de terceiros, como o método de
manufatura de um produto, através de espionagem industrial ou
comercial);

- atos ou praticas que, no decorrer das atividades industriais ou
comerciais, prejudiquem a boa fama ou a reputacdo de outra
empresa, independentemente do fato desses atos causarem confusao
ou ndo (ex.. o fato de alguém utilizar uma marca notoriamente
conhecida, digamos Cadillac, sem autorizacdo, em produtos
inteiramente diferentes, como reldgios. Isso pode resultar na diluicdo da

® Fontes: 1- Curso DL-101, Médulo 9. 2- Model Provisions on Protection Against Unfair Competition,
Bureau Internacional da OMPI, 1996.
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marca notoriamente conhecida, resultando na diminui¢cdo do seu carater
distintivo ou do seu valor publicitario. Mais ainda, nesse caso, 0 USUArio
obtém uma vantagem desleal sobre seus concorrentes, gue ndo usam a
marca notoriamente conhecida, o que provavelmente favoreceria a
venda do seu produto).

Qual é a relacdo entre as leis de concorréncia desleal e o direito da propriedade
intelectual?

Em muitos paises, leis de concorréncia desleal complementam leis de
propriedade intelectual. Para ilustrar com um exemplo, vamos considerar a
situacdo em que uma marca (A) tenha sido utilizada em associacdo com certos
bens. Se um terceiro usa a mesma marca ou outra similar (B) para a mesma
categoria de bens, de modo que provavelmente possa causar confusdo com (A),
entdo o usuario da marca (A) poderia justificadamente ter razdo para reclamar e
embasamento legal para processa-lo visando interromper as atividades
prejudiciais. Duas situagcbes podem surgir:

- Se o titular da marca (A) registrou anteriormente sua marca, ele ou ela

podera propor acdo judicial com base em violagdo de marca;

- Se o titular da marca (A) ainda n&o registrou a marca, ele ou ela podera

propor agao judicial com base em concorréncia desleal.

Todavia, 0s pré-requisitos para se propor uma ou outra agdo ndo sao
idénticos. Pode ser mais facil propor uma acdo com base em uma infracdo a uma
lei de propriedade intelectual do que uma acgéo baseada em concorréncia desleal.
E, contudo, recomendavel registrar seus direitos (marcas, desenhos industriais,
indicagcbes geograficas, etc.) sempre que as leis nacionais ou os tratados
internacionais permitam essa possibilidade, ao invés de confiar unicamente na
concorréncia desleal como um meio de terminar com o comportamento desonesto
de um concorrente, que possa prejudicar o seu negocio.
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MODULO 10: CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Infraccdo a Direitos de Propiedade Intelectual

Um editor titular de direitos de autor sobre um livro pode verificar que ele foi
reproduzido e vendido sem seu consentimento, a um prego inferior.

Um produtor de fonogramas, que investiu grande quantidade de dinheiro,
talento e conhecimento técnico na producédo de uma gravacao, pode descobrir que
sdo comercializadas coOpias desse fonograma no mercado, a precos inferiores,
sem a sua autorizacdo, ameacando, assim, 0 seu investimento.

Uma marca de uma empresa pode estar sendo utilizada por outra empresa
em bens idénticos ou similares, de qualidade inferior, ameacando, assim, a
reputacdo do legitimo titular, e ocasionando sérias perdas financeiras, sem falar
nos riscos a saude dos consumidores.

Alguém pode estar utilizando a indica¢do geografica “Roquefort” em queijos
produzidos em algum lugar diverso da regido de Roquefort na Franga, induzindo,
assim, os consumidores a erro, bem como se apropriando do mercado dos
legitimos produtores.

Em todos esses casos, direitos de propriedade intelectual (Ex. direitos de
autor, direitos conexos, marcas, indicacdes geograficas) foram infringidos. Assim,
€ importante que, nessas situagdes, mecanismos de cumprimento dos direitos
sejam postos em pratica para proteger ndo apenas 0s interesses legitimos dos
seus titulares, mas também do publico.

Medidas de Observancia

Esses mecanismos de cumprimento sGo componentes essenciais das leis
de propriedade intelectual. Por mais 6bvio que pareca, nunca é demais repetir que
leis sem mecanismos de execucdo e de cumprimento sdo como tigres sem
dentes. Justamente por isso o tratado TRIPS, bem como as leis nacionais,
estabelecem diversos métodos voltados a assegurar que o0s direitos sejam
cumpridos de modo eficiente. Esses métodos incluem:

- Medidas provisorias, como buscas e apreensfes de produtos suspeitos
de constituirem infracbes ou de equipamentos utilizados para
manufatura-los;

- Medidas civis, tais como indenizacfes financeiras e a destruicdo de
produtos ilicitos;

- Ordens judiciais para por fim a violacdes que estejam ocorrendo ou para
prevenir que venham a ocorrer;
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- Sancdes criminais, como a imposi¢cao de multas ou o apriséo; e
- Medidas aduaneiras, designadas para impedir que produtos importados
suspeitos de constituirem infracdes sejam postos em circulagéo.

Se vocé suspeita que seus direitos de propriedade intelectual foram
violados, é recomendavel que procure auxilio profissional de um advogado ou de
instituicdes especializadas no seu pais.
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MODULO 11: NOVAS QUESTOES EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual exerce importante funcdo em uma crescente
gama de areas, desde a Internet até tratamentos médicos, passando por
praticamente todos os campos da ciéncia e da tecnologia, da literatura e das artes.

Os préximos dois topicos, Biotecnologia e Conhecimento Tradicional, séo
novos temas, que tém sido muito discutidos no cenario internacional.
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11.1 BIOTECNOLOGIA

O que é biotecnologia?

Biotecnologia € um campo tecnolégico de crescente importancia, no qual
inventos podem representar em significativos efeitos no nosso futuro,
particularmente na medicina, na alimentacdo, na agricultura, na energia e na
protecdo ao meio-ambiente. A ciéncia da biotecnologia preocupa-se com
organismos vivos, tais como plantas, animais, sementes e micro-organismos, bem
como com materiais biolégicos como enzimas, proteinas e plasmidios (que séo
utilizados em “engenharia genética”).

Recentemente, cientistas desenvolveram processos para modificar a
composicao genética de organismos vivos (engenharia genética). Por exemplo, os
micro-organismos modificados criados por Chakrabarty (um inventor dos Estados
Unidos) tornaram possivel a decomposicdo de elementos responsaveis pela
contaminacao de petr6leo em oceanos e rios. A patente desses micro-organismos
foi objeto de uma importante decisdo da Suprema Corte dos Estados Unidos,
resultando no reconhecimento da patenteabilidade de micro-organismos
modificados. A Suprema Corte referiu que as leis da natureza, os fenbmenos
fisicos e as idéias abstratas ndo sao patenteaveis. O invento pretendido, contudo,
nado se tratava de um fendbmeno natural existente, mas de uma nova bactéria com
caracteristicas marcadamente diferentes de qualquer outra que se pudesse
encontrar na natureza. O invento, assim, resultou da engenhosidade e dos
esforcos empregados pelo inventor, podendo ser objeto de patente.

A lista de industrias utilizando biotecnologia expandiu-se, incluindo
tratamentos médicos, agricultura, processamento de alimentos, biodecomposicao,
reflorestamento, enzimas, produtos quimicos, cosméticos, energia, fabricacdo de
papel, eletrdnicos, téxteis e mineracdo. Essa expansao das aplicacdes resultou de
inovagdes que permitiram significativa atividade econdmica e desenvolvimento.

Por que proteger invencdes biotecnoldgicas?

Como em outros campos da tecnologia, hd necessidade de se conferir
protecdo juridica a inventos biotecnolégicos. Esses inventos sdo criagfes da
mente humana tanto quanto os demais, e geralmente sdo resultado de
substanciais pesquisas, esforco inventivo e investimento em sofisticados
laboratorios. Tipicamente, empresas engajadas em pesquisas somente fazem
investimentos se existe protecéo juridica aos resultados que podem ser obtidos.
Tal como em outros inventos e industrias, a necessidade de investimento em
pesquisa e desenvolvimento cria uma Obvia necessidade de protecdo a inventos
biotecnoldgicos. Essa necessidade ndo se da apenas no interesse dos inventores
e de seus patrées, mas também no interesse publico em promover o progresso
tecnoldgico.
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Sistemas e politicas de propriedade intelectual modernas e flexiveis
contribuem para estimular investimentos necessarios ao estabelecimento de
indUstrias biotecnoldgicas e a criacdo de produtos tangiveis. Politicas flexiveis de
propriedade intelectual podem ser decisivas para estabelecer ambiente juridico
favoravel a parcerias publico-privadas, a investimentos e a outras atividades

econdmicas necessérias a propagacado de inovacfes tecnologicas para mais
paises.

O patenteamento de inovacdes biotecnologicas ndo ficou isento de
controvérsias, nem tdo pouco o uso de algumas dessas inovagfes. Os
legisladores e responsaveis de politicas de propriedade intelectual de todos os
paises, contudo, tém sido cautelosos em evitar a extensao de direitos patentarios
a elementos tais quais existem na natureza e a fendmenos naturais. Uma nova
espécie de planta descoberta em estado natural, por exemplo, ndo pode ser
patenteada, o0 mesmo aplicando-se as leis da natureza. Em cada pais, as leis
guanto a patenteabilidade de inventos biotecnoldgicos precisa ser consultada para
se descobrir a viabilidade de protecdo patentaria. Ao analisar essas questdes,
necessita-se, também, reconhecer que muitas vezes se recorre a outros regimes
juridicos diversos do sistema de patentes para solucionar problemas de interesse
publico, como a seguranca ambiental ou médica de produtos, a eficacia de
produtos e a concorréncia desleal, temas que podem surgir ao se abordar direitos
patentarios sobre biotecnologia. A confluéncia dessa nova tecnologia com
sistemas juridicos e regulatérios tornam a biotecnologia um envolvente e dindmico
componente do direito da propriedade intelectual.
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11.2 CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

Por que os conhecimentos tradicionais tém sido recentemente discutidos em
conexao com a Pl1?

Os conhecimento tradicionais — utilizados aqui amplamente, para referir
inovacdes e criacbes baseadas na tradicdo e resultantes da atividade intelectual
nos campos industrial, cientifico, literario e artistico — foram praticamente
ignorados na comunidade de Pl até muito recentemente. Atualmente, contudo, &
cada vez mais reconhecido que o valor econémico de ativos de conhecimento
tradicional poderia ser ampliado pelo uso da Pl. Também ha preocupacdes no
sentido de que o sistema de propriedade intelectual ndo tenha reconhecido
adequadamente a contribuicdo dos sistemas de conhecimentos tradicionais no
desenvolvimento humano e os interesses dos seus detentores.

Os detentores de conhecimentos tradicionais tém explorado maneiras de
salvaguardar seus interesses através do sistema de propriedade intelectual,
protegendo-os contra a apropriagdo indevida de seus conhecimentos, obras
culturais, sinais distintivos e simbolos. Muitos também buscam transformar seus
conhecimentos tradicionais e expressfes culturais em desenvolvimento
econdmico e social sustentavel, através de varios mecanismos de propriedade
intelectual, tais como patentes, marcas e direitos de autor, bem como via outras
formas de direito sui generis, desenvolvidas especialmente para a protecdo dos
conhecimentos tradicionais, da expressdo cultural tradicional ou do folclore.
Frequentemente, o aperfeicoamento de uma tecnologia antiga gera novos e
valiosos inventos, do mesmo modo que a adaptacdo de uma velha tradicdo
artistica se traduz em novas obras criativas.

Essas questdes sdo objeto de discussdes especificas no Comité
Intergovernamental da OMPI (IGC) em Propriedade Intelectual e Recursos
Genéticos, Conhecimento Tradicional e Folclore, que tem realizado substancial
progresso no estudo das relacbes — politicas e praticas — entre o sistema de
propriedade intelectual e a necessidade dos detentores de conhecimento
tradicional e dos possuidores de culturas tradicionais.

Que vinculos existem entre 0s recursos genéticos e a PI?

Os recursos genéticos (material genético de valor efetivo ou potencial,
incluindo elementos de diversidade biolégica em seu contexto natural, cultivares
modernos ou tradicionais, espécies utilizados na agricultura e estirpes genéticas
especiais) podem contribuir para a pesquisa e o0 desenvolvimento de novos
produtos, numa gama cada vez maior de setores tecnologicos e industriais. Os
termos e as condicdes de acesso aos recursos genéticos, a exigéncia do
consentimento prévio dos provedores dos recursos genéticos e as disposicdes
quanto a distribuicdo dos resultados provenientes do seu uso e desenvolvimento,
sao questdes criticas.
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Algumas leis internacionais e diversas leis regionais, nacionais e sub-
nacionais estabelecem a necessidade de consentimento prévio para acesso aos
recursos genéticos, determinando seus termos e condi¢cbes e, em especial,
assegurando que esse material seja utilizado visando desenvolvimento
sustentavel e que os beneficios desse uso sejam distribuidos equitativamente.

A Convencdo sobre Diversidade Biologica (CBD) e o Tratado sobre
Recursos Vegetais Genéticos para a Alimentacdo e a Agricultura (ITPGR) da
Organizacgao para a Alimentacdo e a Agricultura (FAO) sao as principais normas
internacionais sobre o tema. Através de acordos de acesso e de distribuicdo de
resultados, bem como de regimes legais permitindo acesso a recursos genéticos,
arranjos especificos para a gestdo da propriedade intelectual podem ser cruciais
para assegurar a criacdo de beneficios provenientes desse acesso, e, em
particular, para garantir que esses beneficios sejam divididos equitativamente e
gue os interesses e objetivos dos provedores de recursos sejam integralmente
respeitados.
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MODULO 12: SUMARIO E CONCLUSOES

Através do estudo deste Curso Inicial sobre Pl vocé pode conhecer areas
fundamentais da propriedade intelectual, os tipos de direitos assegurados por
diferentes categorias de propriedade intelectual e o valor comercial de ativos de
propriedade intelectual. Vocé também teve chance de compreender o papel
exercido pela propriedade intelectual em cada vez mais areas, desde a ciéncia e a
tecnologia até a literatura e as artes.

Agora que vocé completou a leitura do curso, vocé é convidado a testar sua
compreensao do tema. A proxima Secao consiste em uma série de Questdes de
Auto-avaliacdo (QAA), em cada uma das areas do Curso Inicial em Pl. Para
responder as QAAs vocé podera consultar o material do Curso. E recomendavel
responder as questdes por escrito (ao invés de simplesmente pensar na resposta),
eis que isso ird permitir que vocé articule completamente seus pensamentos nos
itens solicitados. Ap6s fornecer sua prépria resposta, vocé podera compara-la com
a resposta padrdo fornecida pelo proprio curso e avaliar os conhecimentos
adquiridos.



34

Médulo 13: QUESTOES DE AUTO-AVALIACAO (QAAS)

QAA 1.

Cite a area de direito de propriedade intelectual mais adequada para a
protecdo a cada um dos seguintes exemplos:

1) Uma empresa deseja proteger um produto que contém uma nova
férmula quimica (tetrafluoretileno) que, quando aplicada a utensilios de cozinha,
possui a caracteristica de evitar que a comida em geral e, mais especificamente,
ovos, grudem na frigideira. A empresa quer se certificar que ela tera o direito
exclusivo de exploracdo da férmula;

2) a mesma empresa deseja comercializar frigideiras cobertas com
tetrafluoretiieno sob um nome comercial que possa atrais seus clientes em
potencial, ja que tetrafluoretieno ndo € um nome de facil assimilacdo ou
pronuncia por consumidores em geral. O nome escolhido e utilizado para
identificar as frigideiras contendo a férmula magica € “Tefal”. A empresa quer ter
certeza que ela sera a unica com direito de uso sobre este nome com relacéo a

utensilios de cozinha e frigideiras cobertas com tetrafluoretileno;

3) a mesma empresa deseja fortalecer a venda de suas frigideiras néo
s6 utilizando a formula quimica como também atribuindo a elas um formato mais
atraente, estético e aerodinamico. Ela também deseja se certificar que sera a
Gnica a poder utilizar o novo aspecto ou “visual” das frigideiras;

4) a mesma empresa deseja lancar uma campanha publicitaria de peso
para suas frigideiras exclusivas e especiais (cobertas com tetrafluoretileno,
vendidas sob o nome “Tefal” e com novas formas) tanto na televisao, através de
curtos filmes publicitarios de 20 segundos, como na radio, através de cancdes
curtas. Ela quer se certificar que ninguém mais utilizara a muasica ou a letra da
musica ou os filmes curtos produzidos para a televisao;

Resposta a QAA 1:

1) Patente

2) Marca

3) Desenho industrial
4) Direitos de autor
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QAA 2.

Uma pessoa compds a musica e as letras de uma canc¢ao. Para que ela
se proteja de atos de pirataria, ela deveria registrar seus direitos sobre a
cancao?

Resposta a QAA 2:

N&o. As obras em geral, tais como as canc¢fes, sao protegidas sob as leis
de direitos autorais na maioria dos paises pelo simples fato de terem sido criadas.
A protecao independe do preenchimento de formalidades como o registro.

QAA 3.

Quais das seguintes categorias de pessoas sédo protegidas por
direitos conexos?:

1) compositores de musica

2 cantores de cancdes

3) produtores de fonogramas
4) autores de pecas teatrais
5) produtores de filmes

6) atores ( de cinema e teatro)
7) empresas de radiodifusdo
8) dancarinos de ballet

Resposta a QAAS:

Direitos Conexos se aplicam a:
— cantores, atores e dancarinos de ballet, j& que sdo todos executantes
— produtores de fonogramas

— empresas de radiodifuséo.

No entanto, compositores de musica, autores de pecas teatrais e produtores de
filmes estariam protegidos por direitos de autor.
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QAA 4.

Vocé é o proprietario de uma empresa que produz e vende sucos de
frutas em garrafas e em latas. Vocé pretende utilizar a desighacéo
“frutamina” para identificar seus produtos.

1) Vocé acha que esse nome pode ser utilizado como marca?
2) Em caso afirmativo, o que vocé deve fazer para protegé-lo?

Resposta a QAA 4

1) E provavel que “Frutamina” possa ser utilizado como marca. E uma
combinacéo de palavras que sugere que frutas sdo uma fonte de vitaminas. N&o é
claramente descritivo do produto (suco de frutas) nem enganoso (sucos de frutas
sao, efetivamente, ricos em vitaminas).

2) Para obter protecdo a marca no seu pais, é importante registrar o
nome no escritdrio de registro de marcas nacional.

Além disso, se vocé quiser exportar seu produto e certificar-se que a
protecdo serd concedida no exterior, vocé também devera obter o registro da sua
marca em cada um dos paises onde seu produto sera distribuido.

Lembre-se que o Sistema de Madri relativo ao registro internacional de
marcas possibilita que vocé obtenha essa protecdo em um numero de paises que
sejam membros do Acordo. Para tanto, € necessario que o pais onde vocé tenha
nacionalidade, domicilio, ou onde 0 seu estabelecimento seja estabelecido,
também seja membro do Sistema de Madri.



37

QAA 5.

Por favor, indique o sistema de protecdo adequado para cada uma das
seguintes designacdes:

1) “DARJEELING” (cha cultivado na India)

2)  “SONY”

3  “CHAMPAGNE’
4)  “ROLEX”

5 “IBM”

6) “TEQUILA”(bebida alcélica produzida no México)
7 “SWISS AIRLINES”

Resposta a QAA 5:

O direito marcério se aplicaria as seguintes designagcfes: SONY, IBM,
ROLEX, SWISS AIRLINES.

As indicacbes geograficas protegeriam: DARJEELING, CHAMPAGNE,
TEQUILA. Nestes casos, 0 nome indica que um determinado produto - cha,
bebida alcélica — é originario de uma area geografica e possui qualidades ou
reputacdo por causa dessa origem.

No entanto, esteja ciente que , em alguns paises, a protecdo a indicacdes
geograficas pode estar disponivel sob legislagbes especificas para tal efeito (ou
seja, leis que protejam as indicacbes geograficas como tais) ou ramificacdes
legais (como leis de protecdo contra a concorréncia desleal, ou até mesmo direito
marcario, ja que as indicacbes geogréaficas podem ser protegidas através de uma
marca de certificagédo ou coletiva).
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QAA 6.

Uma empresa esta comercializando telefones com um design “pdés-
moderno, revolucionario”. Em um mercado altamente competitivo, ela
espera que as caracteristicas ornamentais dos seus telefones, diferentes do
gue ja existe no mercado, atraia novos consumidores e fortaleca a empresa.

Tal desenho pode ser protegido? Como?

Resposta a QAA 6:

O design, tal como descrito, parece ser novo e original e, como tal ele podera
ser protegido..

Esta protecao pode variar, de acordo com as leis existentes no pais.

Este desenho poderia ser registrado sob a legislacdo de desenhos
industriais.

Pode também ser que no pais tal desenho possa ser protegido sob as leis
de direitos autorais (que ndo requerem qualquer registro como condicdo a
protecado), ou tanto sob leis de direitos autorais como de desenhos industriais.

Se a empresa quiser vender os telefones no exterior, ela podera obter um
registro de desenho industrial em uma série de paises membros do Acordo de
Haia para o Depdésito Internacional de Desenhos Industriais, a condicdo que a

empresa esteja estabelecida em um pais que seja membro do Acordo, ou que o
proprietario da empresa seja nacional ou domiciliado em um desses paises.

QAA 7.

Einstein poderia obter uma patente pela sua famosa equacao
matematica E = mc2?

Resposta a QAA 7:

N&o. Teorias cientificas ou férmulas matematicas ndo sédo patenteaveis.



39

QAA 8,

A empresa A desenvolveu uma nova férmula que melhora o gosto de
uma bebida que ela comercializa. A composi¢cdo da formula é mantida
secreta. A bebida € um grande sucesso. O competidor B esta interessado em
apropriar-se da formula. Para tanto, B paga uma soma consideravel de
dinheiro a um funcionario da empresa A, que conhece a natureza
confidencial da informacdo que lhe foi confiada pela empregadora. A
empresa A descobre esse fato. Ela pode apresentar queixa contra a atitude
da empresa B? Em caso afirmativo, baseado em qué?

Resposta a QAA 8:

A férmula secreta desenvolvida por A pode ser considerada um segredo
comercial. Em tais circunstancias, a conduta de B pode ser descrita como um ato
contrdrio as praticas honestas em assuntos industriais ou comerciais, e portanto
um ato de concorréncia desleal, de acordo como Acordo de Paris para a protecao
a Propriedade industrial.

E normalmente reconhecido que atos visando a apropriacéo da informacéo
secreta ou confidencial de terceiros (no caso, a féormula secreta desenvolvida pela
empresa A), sem o consentimento do titular legitimo da informacé&o, sédo contrarios
as praticas comerciais honestas e, portanto, devem ser consideradas atos de
concorréncia desleal.



40

CONCLUSOES

Esperamos que o Curso DL-001 e seus exercicios tenham sido Uteis para
vocé. ApOs conhecer um pouco sobre os multiplos aspectos da propriedade
intelectual, vocé ja pode decidir continuar sua formacédo nessa matéria. Com esse
fim, a Academia Mundial da OMPI oferece a vocé uma série de cursos de ensino
a distancia.

Ao explorar a possibilidade de inscricdo para esses cursos, € importante
que vocé conheca a principal diferenca pedagogica entre este Curso Inicial de
auto-aprendizagem e 0s cursos gerais de ensino a distancia. Enquanto aqui vocé
conduziu seus estudos inteiramente de forma independente, ao inscrever-se em
um curso a distancia regular vocé desfrutara, também, do apoio de um tutor ao
longo da evolugcdo do programa. Os cursos gerais a distancia, na realidade,
aproximam professores especialistas em propriedade intelectual de alunos do
mundo todo, utilizando-se da plataforma de Cursos a Distancia da Academia, da
Internet e da comunicacdo por e-mail. O suporte dos tutores enriquecera sua
experiéncia de aprendizagem, sem prejuizo da flexibilidade de usufruir os Cursos
a Distancia de acordo com ao seu proéprio ritmo e sem ter que se deslocar.

Tome nota que, ao registrar-se nos cursos curriculares DL, vocé esta se
comprometendo a participar das atividades prescritas soib a orientacdo do seu
tutor, e a submeter-se ao exame final.
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