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INTRODUCAO

O principal objetivo deste capitulo diz respeito a distinguir as diversas
formas de protecdo e compard-las com a patente de invengdo. O trabalho pre-
tende ser um guia basico de algumas figuras da propriedade intelectual voltado,
principalmente, para estudantes e interessados na drea.

A propriedade intelectual é uma area de estudo que tem ganhado
maior importancia no direito brasileiro. No Brasil, ganhou maior destaque apds
o pais tornar-se signatario do TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights)*® e criar legislacGes visando estar em conformida-
de com o previsto no referido tratado. Assim, publicou-se a Lei n2 9.279, de 14
de maio de 1996 (BRASIL, 1996), referente, principalmente, as patentes e aos
desenhos industriais; a Lei n2 9.456, de 25 de abril de 1997 (BRASIL, 1997a),
de cultivares; e a Lei n2 11.484, de 31 de maio de 2007, relativa as topografias
de circuitos integrados. Também houve a publicacdo da Lei n2 9.610, de 14 de
fevereiro de 1998, que versa sobre os direitos autorais, e da Lei 9.609, de 19
de fevereiro de 1998, relacionada aos programas de computador, as quais, no
entanto, ndo serdo abordadas neste capitulo, visto que o principal destaque foi
para as patentes e a criacdo dos desenhos industrias que, na lei anterior de
1967, figuravam como patentes de desenho industrial. Destarte, com a separa-
cdo do desenho industrial das patentes de inven¢do, bem como com a criacao
de um direito sui generis para a prote¢ao de plantas, e, posteriormente, de uma
lei para topografias de circuitos integrados, os objetos de suas protecdes, seus
direitos e afins confundem-se e generalizam-se entre si. Dessa forma, preten-
de-se comparar essas figuras de protecdo para definir cada uma. Cuide-se que
ndo é um objetivo aprofundar-se em cada forma protetiva, mas sim em suas
diferencas e similitudes. Usar-se-a o método comparativo e de analise das leis
n%s 9.279/96, n2 9.456/97 e n? 11.484/07, atualmente vigentes no Brasil.

O ordenamento juridico brasileiro ndo se faz claro quanto a possibili-
dade de dupla prote¢ao de uma inovagao por meio dos institutos da Proprieda-
de Industrial. Dessa forma, o trabalho também se propde a examinar a viabili-
dade de tutelar, simultaneamente, uma criagao por duas formas de protecao de
ativos intangiveis.

38 Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.
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PATENTE

A patente consiste em um certificado emitido pelo Instituto Nacional
de Propriedade Industrial, que confere ao titular o direito de uso exclusivo de
sua invengdo e/ou de seu objeto de modelo de utilidade. A carta patente, em
outras palavras, trata-se de um registro de titulo de propriedade temporaria ou-
torgado pelo Estado para os autores ou para outras pessoas, tanto fisicas quan-
to juridicas, que detenham os direitos sobre a criacao.

O objetivo de conferir um tempo de uso exclusivo é que com uma in-
vencdo protegida que ndo pode ser explorada de forma econdmica e livre por
todos, havera novas criagdes para concorrer com as primeiras. Para ser possi-
vel a concessdo da patente, é preciso descrever o projeto de forma precisa e
detalhada, assim essa descricdao sera publicada e disponivel para consulta de
guem tiver interesse. Dessa forma, ha uma troca: o inventor disponibiliza a sua
criacao de forma detalhada e, se for o titular, ganha a propriedade e o direito
de uso exclusivo por um determinado tempo de sua invencdo. Simplificando o
conceito, o INPI (2017, n.p.) define a patente como:

Patente é um titulo de propriedade temporaria sobre uma
invengdo ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos
inventores ou autores ou outras pessoas fisicas ou juridicas de-
tentoras de direitos sobre a criagdo. Em contrapartida, o inven-
tor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteudo técnico
da matéria protegida pela patente.

A patente pode ser subdivida em duas categorias: as patentes de in-
vencao e as de modelo de utilidade. A primeira se refere a protecao de no-
vas criacOes, enquanto a outra se refere a tutela de melhorias ou as mudancas
em objetos ja existentes. Um exemplo didatico é a tesoura. Para proteger uma
tesoura como nova cria¢do, seria possivel solicitar uma patente de invencao.
Depois de protegida, seria possivel desenvolver uma tesoura para canhotos,
gue teria uma melhoria funcional no uso da criacdo, podendo ser protegida por
meio de uma patente de modelo de utilidade.*

Para ser patenteada, a invencdo deve atender a trés requisitos: novi-
dade, atividade inventiva e aplicacdo industrial. Tratando-se de modelo de utili-

3% Artigo 92 da Lei 9.279/96.
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dade, o invento deve possuir: objeto de uso pratico (ou parte deste), apresentar
nova forma ou disposi¢do e resultar em melhoria funcional no seu uso ou em
sua fabricacdo.*

A protecdo conferida pela Carta Patente refere-se ao teor das reivin-
dicacGes, que devem ser interpretadas com base no relatério descritivo e nos
desenhos. De tal modo, deve-se descrever clara e suficientemente, ou seja, de
forma precisa, o objeto, de modo a possibilitar sua realizacdo por técnico no
assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execugdo.”

O pedido da patente de invencdo deve se referir a uma Unica invengdo
ou a um grupo de invencdes inter-relacionadas de maneira a compreenderem
um unico conceito inventivo. O pedido de patente para modelos de utilidade
referem-se a um Unico modelo principal, podendo incluir uma pluralidade de
elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas.*?

O pedido de patente deve conter requerimento, relatério descritivo,
reivindicacbes, desenhos — se necessario —, resumo e comprovante do paga-
mento da retribuicdo relativa ao depdsito. O pedido sera submetido a exame
formal e, posteriormente, protocolizado. O pedido de patente fica em sigilo por
um periodo de 18 (dezoito) meses, periodo que pode ser antecipado a requeri-
mento do depositante.*®

A concessao da carta patente necessita de um exame de mérito — exa-
me técnico quanto a possibilidade de patentear a criacdo, o qual ocorre na for-
ma de relatdrio de busca —, de um parecer relativo a patenteabilidade do pedi-
do, adaptacdo do pedido a natureza reivindicada, reformulacdo do pedido ou
divisdo, ou exigéncias técnicas.** Além disso, o exame de mérito analisa se os
requisitos de patenteabilidade estdo presentes, de forma a ndo ser sé uma mera
confirmacdo da ndo existéncia de uma criacdo anterior similar.

Para ser passivel de protecdo por meio de patentes, a criacdo deve
atender aos requisitos ja mencionados e que constam nos artigos 82 e 92 da
Lei n2 9.279/96. No entanto, ndo se pode tutelar por meio de patente o que
consta no artigo 182 da Lei 9.279/96, pois sdo objetos considerados contrarios
a moral, aos bons costumes e a segurancga, a ordem e a saude publica. Também

40 Artigo 92 da Lei 9.279/96.
41 Artigo 24 da Lei 9.279/96.
42 Artigo 23 da Lei 9.279/96.
4 Artigo 30 da Lei 9.279/96.
4 Artigo 35 da Lei 9.279/96.
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ndo se pode patentear o que ndo é considerado invencao (artigo 102 da Lei
n2 9.279/96), como as substancias, as matérias, as misturas, os elementos ou
produtos de qualquer espécie; o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-
-organismos transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade
— novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial — previstos no artigo 82 e
que nado sejam mera descoberta.

O periodo de protecdo conferido a patente de invengao é de 20 (vin-
te) anos da data do depdsito ou o minimo de duracdo da protecdo de 10 (dez)
anos apds a concessdo. Para os modelos de utilidade, confere-se a tutela por
15 (quinze) anos da data do depdsito ou 0 minimo de 7 (sete) anos apds a con-
cessdo. Ha a previsdo de um tempo minimo de protecdo em razdao do exame
de mérito que, muitas vezes, pode levar anos para ser feito e, assim, haver a
concessao da carta patente. A patente ndo pode ter sua protegdo prorrogada.

O titular da patente tem o direito de impedir terceiro, sem o seu con-
sentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com esses
propdsitos produto objeto de patente e processo ou produto obtido diretamen-
te por processo patenteado, além de poder obter indenizacdo pela exploragao
indevida de seu objeto.”® Entretanto, o titular da patente possui seus direitos
restringidos*® em rela¢do aos atos de carater privado e sem finalidade comer-
cial, ou com finalidade experimental e para a preparacao de medicamento de
acordo com a prescricdo médica para casos individuais, bem como para a pro-
ducdo de informacdes, de dados e resultados de testes relacionados a invencao
patenteada, visando a obtencdo do registro de comercializacdo, no Brasil ou em
outro pais, para a exploracdo e a comercializacdo do produto objeto da patente,
apods a expiracdo dos prazos estipulados no artigo 40.

Ademais, possuem limites legais ao direito do titular os produtos fa-
bricados de acordo com a patente de processo ou de produtos colocados no
mercado pelo titular ou com o seu consentimento.

A patente trata-se de uma forma de protecao de ativos intangiveis re-
lacionada a inven¢do de um processo ou produto, bem como pode se referir a
melhora na sua utilizacdo ou fabricacdo. Deve-se discriminar todo o objeto da
invencdo na patente, de forma que ela possa ser reproduzida por técnicos na
area. Conclui-se que as patentes se referem a fun¢do do objeto protegido, uma

4 Artigos 42 e 44 da Lei 9.279/96.
4 Artigo 43 da Lei 9.279/96.
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vez que no pedido, bem como no que é passivel de tutela, requer-se ndo que se
siga a forma da inven¢ao ou do modelo de utilidade, mas para que e como se
pode utiliza-los.

DESENHO INDUSTRIAL

O desenho industrial, também conhecido como design, trata-se de
uma criacdo que é tanto ornamental quanto tem aplicacdo industrial. Ou seja,
ndo pode ser uma simples obra de arte ou somente ter aplicacdo industrial. O
desenho industrial reline a técnica com a estética, € uma obra de arte aplicada
gue pode ser um tipo de fabricacdo industrial.*” O que confere a proteg¢do e o
direito de propriedade é o registro de desenho industrial, documento conferido
pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI.*

A Lei da Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96) define o que é dese-
nho industrial no seu artigo 95:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plastica or-
namental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e
cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando
resultado visual novo e original na sua configuragdo externa e
que possa servir de tipo de fabricagdo industrial. (BRASIL, 1996,

n.p.).

Assim, depreende-se que é necessario o requisito da novidade e da
originalidade. A caracterizacdo de novidade esta descrita no artigo 96 da Lei n°
9.279/96 como aquilo que ndo esta no estado de técnica, ou seja, aquilo que
ndo é de conhecimento publico, novo no sentido de sua aplicacdo. O conceito
de original, tratado no artigo 97 da Lei n° 9.279/96, faz referéncia ao objeto ser
distinto dos demais, mesmo que possua elementos conhecidos, sem ser uma
mera cdpia ou imitagdo. Ainda, o artigo 98 da Lei n°9.279/96 aborda o cunho
artistico do desenho industrial: “Art. 98. Nao se considera desenho industrial
qualquer obra de cardter puramente artistico.” (BRASIL, 1996, n.p.).

47 PLETSCH, Laura Wolf. Desenho Industrial: Possibilidade de Dupla Prote¢do. Porto Alegre: PUCRS,
2009, p. 2.
4 Artigo 94 da Lei 9.279/96.
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O registro protege o que é elencado no artigo 95, ou seja, a configura-
¢3o externa do objeto.* Para adquirir o registro da obra, faz-se necessaria uma
troca, a discricdo detalhada no projeto e a publicacdo deste pelo direito de uso
exclusivo por um tempo determinado. A publicizacdo devera representar clara
e suficientemente o objeto e suas variacdes, se houver, sendo possivel sua re-
producdo por técnico no assunto.

O pedido do registro deve tratar somente de um objeto, contudo sdo
permitidas até vinte variacbes que se destinem ao mesmo propdsito e guar-
dem entre si a mesma caracteristica distintiva preponderante.® Deve conter
no pedido o requerimento, um relatdrio descritivo — se necessario —, reivindi-
cacbes — se forem o caso —, desenhos ou fotografias, campo de aplicacdo do
objeto e o comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao depdsito. A lei
coloca como exigéncia que os documentos do registro estejam em vernaculo
nacional, a lingua portuguesa. Os artigos 101 e 102 demonstram o protocolo
do pedido:

Art. 102. Apresentado o pedido, serad ele submetido a exame
formal preliminar e, se devidamente instruido, serd protoco-
lizado, considerada a data do depdsito a da sua apresentacao.

Art. 103. O pedido que ndo atender formalmente ao disposto
no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao
depositante, ao desenho industrial e ao autor, podera ser en-
tregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecera as
exigéncias a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de
ser considerado inexistente.

Paragrafo Unico. Cumpridas as exigéncias, o depdsito sera con-
siderado como efetuado na data da apresenta¢do do pedido.
(BRASIL, 1996, n.p.).

Apbs o depdsito do pedido do registro de desenho industrial, seguin-
do as condicbes ja mencionadas, ele serd automaticamente publicado e simul-
taneamente concedido e expedido o seu registro. O pedido ndo possui sigilo, a
ndo ser que seja requerido no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do

4 A patente de modelo de utilidade protege o funcionamento do objeto, da criagdo, ndo sua forma
externa.
0 Artigo 104 da Lei 9.279/96.
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depdsito, possuindo duracdo de 180 (cento e oitenta) dias, também contados
a partir da data do depdsito.*?

Diferente da patente, para a concessao do registro de desenho indus-
trial, ndo é necessdario o exame de mérito. Esse exame, todavia, pode ser reque-
rido pelo titular do desenho a qualquer tempo de vigéncia, sendo que o exame
diz respeito aos aspectos de novidade e originalidade. A inexisténcia do exame
obrigatério tem como objetivo a celeridade da concessdo do registro, visto que
se o pedido atender aos requisitos formais da lei, ele sera concedido. Apesar de
nao ser obrigatdria, a avaliacdo do mérito do objeto é de grande importancia
para conferir maior protec¢do ao titular do registro, principalmente em casos de
acdo judicial.

Falou-se sobre a definicdo de desenho industrial, sobre o pedido e o
depdsito, mas ainda ndo se mencionou o que é passivel de registro. A Secado
Il do Capitulo Il do Titulo Il dos Desenhos Industriais da Lei 9.279/96 possui
um Unico artigo sobre o que ndo é registravel. Isto é, primeiramente, o que for
contrario a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou a imagem de
pessoas, ou atente contra a liberdade de consciéncia, a crencga, o culto religioso
ou a ideia e os sentimentos dignos de respeito e veneragao, um critério mais
subjetivo. Também diz que ndo se enquadra a forma necessdria comum ou vul-
gar do objeto, ou aquela determinada essencialmente por considera¢des técni-
cas ou funcionais, um critério mais objetivo.>? Além disso, faz-se referéncia ao ja
mencionado artigo 98 da Lei 9.279/96, o qual diz que ndo é desenho industrial,
logo ndo é registravel, o que tenha carater puramente artistico.

O periodo de protecdo conferido pelo registro aos desenhos industriais
€ de 10 (dez) anos contados a partir da data do depdsito. Diferentemente da pa-
tente, esse tempo pode ser prorrogado mais trés vezes, com duracdo de cinco
anos cada, assim resultando em um total de 25 (vinte e cinco) anos de vigéncia
do registro. A ampliacdo do periodo de protecdao é um atrativo, além da maior
rapidez de registrar, para a escolha dessa forma de proteg¢do.>

O registro confere ao titular o direito de propriedade do desenho in-
dustrial, além de poder impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir,

51 Artigo 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts.
100, 101 e 104, sera automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedin-
do-se o respectivo certificado.

2 Artigo 100, inciso II, da Lei 9.279/96.

3 Artigo 108 da Lei 9.279/96.
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usar, colocar a venda, vender ou importar com esses propdsitos produto objeto
de patente e processo ou produto obtido diretamente por processo protegido,
bem como de obter indenizacdo pela exploracdo indevida de seu objeto. O Titu-
lo V da Lei da Propriedade Industrial,> no Capitulo Il, trata dos crimes, especifi-
camente sobre os desenhos industriais.>®

Ha limites legais para os direitos conferidos ao titular do registro, pois
apesar de ele poder impedir certas a¢des e até ter condutas criminalizadas pela
lei, alguns atos podem ser praticados. Sao eles: os de carater privado e sem fi-
nalidade comercial; os com finalidade experimental; a producdo de informagdes
e o produto colocado no mercado pelo titular ou com o seu consentimento.>®

Um dos objetivos do desenho industrial seria conferir um design dife-
rente e mais atraente para o consumidor, que possa influencid-lo a adquirir o
produto.

PROTECAO DE NOVAS CULTIVARES

A protecdo de novas cultivares protege uma nova cultivar e estd regu-
lamentada na Lei n° 9.456/97, conhecida como Lei de Protecdo de Cultivares.
Em primeiro lugar, deve-se definir o que é uma cultivar e uma nova cultivar. A lei
traz o conceito em seu artigo 39, incisos IV e V:

IV - cultivar: a variedade de qualquer género ou espécie vegetal
superior que seja claramente distinguivel de outras cultivares

4 Art. 187. Fabricar, sem autorizagdo do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado,
ou imitagdo substancial que possa induzir em erro ou confusdo. Pena - detencdo, de 3 (trés) meses a
1 (um) ano, ou multa.

Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem | - exporta, vende, expde ou
oferece a venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilizagdo com fins econémicos, objeto que
incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitagdo substancial que possa induzir em
erro ou confusdo; ou Il - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no Pais, ou
imitagdo substancial que possa induzir em erro ou confusdo, para os fins previstos no inciso anterior, e
gue ndo tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.
Pena - detencgdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.

%5 0 Cddigo Penal (Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940) ja tratava sobre os crimes da
Propriedade Intelectual no Capitulo | do Titulo Il dos crimes contra a propriedade imaterial, mas os
artigos referentes ao desenho industrial foram revogados pela Lei 9.279.

6 Artigo 109 da Lei 9.279/96.
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conhecidas por margem minima de descritores, por sua deno-
minagdo propria, que seja homogénea e estdvel quanto aos
descritores através de geragOes sucessivas e seja de espécie
passivel de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em pu-
blicagdo especializada disponivel e acessivel ao publico, bem
como a linhagem componente de hibridos;

V - nova cultivar: a cultivar que nao tenha sido oferecida a ven-
da no Brasil hd mais de doze meses em relacdo a data do pedi-
do de prote¢do e que, observado o prazo de comercializagao
no Brasil, ndo tenha sido oferecida a venda em outros paises,
com o consentimento do obtentor, ha mais de seis anos para
espécies de arvores e videiras e ha mais de quatro anos para as
demais espécies. (BRASIL, 1997, n.p.).

Por essa definicdo, compreende-se que a protecdo é sobre espécies
vegetais novas, distinguiveis, homogéneas e estdveis, passiveis de uso pelo
complexo agroflorestal e que tenham denominacao prépria. A protecdo confere
direitos ao seu titular, tais como as outras formas de protecdo de ativos intan-
giveis.’” O pedido da protecdo de novas cultivares é feito no Servico Nacional
de Protecdo de Cultivares (SNPC), 6rgdo vinculado ao Ministério da Agricultu-
ra, Pecudria e Abastecimento — MAPA. O MAPA também oferece o registro de
cultivares no Registro Nacional de Cultivares (RNC), cujo objetivo é permitir a
comercializagcdo de uma cultivar, seja ela nova ou nao. Esse registro ndo é sinoni-
mo de protecdo de nova cultivar. Para ser concedida a protegdo, certos requi-
sitos devem ser atendidos: novidade temporal, distinguibilidade, estabilidade,
homogeneidade, denominacdo prépria e ser passivel de utilizagdo no complexo
agroflorestal. A cultivar deve ser nova, um critério temporal, pois se considera
novo o que nao foi oferecido a venda em um periodo de tempo. Esse periodo é
estabelecido na lei como inferior a doze meses da data do pedido no Brasil, em
um prazo de seis anos para espécies de arvores e videiras e de quatro anos para
as outras espécies para a disposicdo a venda em outros paises.>®

A distinguibilidade refere-se a margem minima de descritores. Descri-
tores sdo as caracteristicas morfoldgicas, fisioldgicas, bioquimicas ou molecula-
res que sdo herdadas, geneticamente, e utilizadas na identificacao de cultivar
(fenodtipo). Ser distinta de qualquer outra até a data do pedido, novamente, é um
critério objetivo-temporal, ou seja, distinguir-se das cultivares ja existentes.>

57 Artigo 92 da Lei 9.456/97.
8 Artigo 39, inciso V, da Lei 9.456/97.
53 BRUCH; VIEIRA; DEWES, 2015, p. 11.
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Art. 32, VI - cultivar distinta: a cultivar que se distingue clara-
mente de qualquer outra cuja existéncia na data do pedido de
protecdo seja reconhecida. (BRASIL, 1997, n.p.).

Uma cultivar estavel mantém a sua homogeneidade por meio de gera-
¢Oes sucessivas, quando produzida em escala comercial, das suas caracteristicas
ou descritores (art. 32, inciso VIII). Ser homogénea significa que, ao ser utilizada
em plantio de escala comercial, essa cultivar mantém suas caracteristicas, apre-
sentando uma variabilidade minima desses descritores.®°

A garantia da manutencdo do direito de exclusividade advém da ma-
nutencao da estabilidade dos descritores ao longo das gerag¢des. Entretanto, no
momento em que as caracteristicas perderem a estabilidade, a cultivar deixa
de ser protegida e passa a ndo ser mais possivel identificar uma cultivar que foi
objeto de protecdo.®*

Outro critério de concessao diz respeito a ser passivel de utilizacdo no
complexo agroflorestal:

Art. 32, XVIII - complexo agroflorestal: o conjunto de ativida-
des relativas ao cultivo de géneros e espécies vegetais visando,
entre outras, a alimentacdo humana ou animal, a producdo de
combustiveis, dleos, corantes, fibras e demais insumos para
fins industrial, medicinal, florestal e ornamental. (BRASIL, 1997,

n.p.).

O ultimo critério de concessao diz respeito a denominagao prépria da
cultivar. O critério do nome da cultivar lhe confere uma denominacdo genéri-
ca para fins de protecdo. A cultivar deve, obrigatoriamente, possuir uma deno-
minac¢ao Unica que ndo pode ser composta s por numeros, diferente de uma
preexistente, além de n3o induzir ao erro quanto as suas caracteristicas intrin-
secas ou a sua procedéncia.

A protecdo de novas cultivares difere do Registro de Cultivares. O re-
gistro também é realizado no MAPA, mas ele independe do direito de exclusi-
vidade. Seu objetivo é habilitar a multiplicacdo e a comercializacdo de mudas e
sementes. Existem hipdteses de producdo e comercializacdo das cultivares sem
0 pagamento de royalties por nao estarem protegidas ou por ja terem entrado

50 Artigo 39, inciso VII, da Lei 9.456/97.
51 BRUCH; VIEIRA; DEWES, 2015, p. 13.
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em dominio publico. O registro tem por finalidade constituir um banco de infor-
magdes agronémicas, fornecendo dados ao poder publico referentes a origem
do material e ao seu responsavel no Brasil. A finalidade da protecao refere-se ao
direito de exclusividade do titular sobre o uso da cultivar.®?

A protecdo conferida recai sobre o material de reprodugao ou de mul-
tiplicacdo vegetativa da planta inteira. Para tanto, faz-se um relatério descritivo
mediante preenchimento de todos os descritores exigidos, uma declaracdo ga-
rantindo a existéncia da amostra viva a disposicdao do 6rgao competente e sua
localizagdo para eventual exame.%?

O pedido de protecdo de nova cultivar podera se referir a uma Unica
cultivar. Além do requerimento, o pedido deve conter os requisitos dispostos no
artigo 14 da lei relativa as cultivares. Todos os documentos devem ser apresen-
tados em lingua portuguesa.

A expedi¢do do Certificado de Protec¢do de Cultivar dar-se-a de forma
imediata, depois de decorrido o prazo para recurso ou, se esse interposto, apds
a publicacdo oficial de sua decisdo. Se aprovado o pedido e ndo havendo recur-
so tempestivo, a publicacao efetuar-se-a no prazo de até quinze dias. A prote¢ao
concedida serd divulgada por meio de publicacdo oficial, em até quinze dias,
a partir da data de sua concessao. O artigo 22 dispde sobre a necessidade de
manter uma amostra viva da cultivar protegida a disposicao do érgdo compe-
tente, durante o periodo de protec¢do, assim que obtido o Certificado Provisério
ou o Certificado de Protecao de Cultivar. Além disso, o titular deve enviar ao
MAPA duas amostras vivas da cultivar protegida, uma para manipulagao e exa-
me, outra para integrar a cole¢do de germoplasma.®

Ao protocolizar o pedido, procede-se uma verificacdo formal prelimi-
nar quanto a existéncia de sinonimia cultivar e de que nao haja colidéncia da
denominacdo da cultivar com marcas registradas. Realiza-se um exame para ve-
rificar se o pedido de protecdo esta de acordo com as prescricdes legais, se esta
tecnicamente bem definido e se ndo ha anterioridade, ainda que com denomi-
nagao diferente.

52 BRUCH; VIEIRA; DEWES, 2015, p. 8.

3 Artigo 14, inciso V, da Lei 9.456/97 (Lei de Cultivares).

% Entende-se como Germoplasma o material que constitui a base fisica da heranga trans-
mitida de uma geragdo para outra. Significa a matéria onde se encontra um principio que
pode crescer e se desenvolver, sendo definido, ainda, como a soma total dos materiais he-
reditdrios de uma espécie. Disponivel em: <https://www.embrapa.br/recursos-geneticos-
-e-biotecnologia/pesquisa-e-desenvolvimento/intercambio-de-germoplasma>. Acesso em:
22 ago. 2016.
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O exame refere-se aos descritores, com o objetivo de confirmar a ndo
existéncia de uma planta similar anteriormente, tratando da sua distinguibilida-
de. Assim, difere do exame de mérito das patentes e desenhos industriais, que
tratam, no primeiro caso, da efetiva necessidade de algo novo, com atividade
inventiva e aplicacdo industrial e, no segundo, da novidade e da originalidade.
O que deve ser considerado na analise de uma nova cultivar é a existéncia de
uma margem minima de descritores — ndo importa se melhores ou piores que
os anteriores — e que estes sejam homogéneos e estdveis nas geragdes futuras.

No caso da patente de invengdo, é importante que esta resolva um
problema de uma area técnica especifica. O desenho industrial busca proteger
0 que é novo e original em termos estéticos, ndo em termos funcionais. A pro-
tecdo de novas cultivares protege somente espécies vegetais que possuem os
elementos mencionados anteriormente. Importante lembrar que ndo sado passi-
veis de prote¢ao as espécies ndo vegetais, espécies vegetais ainda ndo descritas
e espécies vegetais que ndo se enquadrem no complexo agroflorestal.

Confere-se ao titular da protecdo a propriedade sobre a cultivar por
um periodo de 15 (quinze) anos a partir da data da concessdo do Certificado
Provisério de Protecdo, excetuadas as videiras, as arvores frutiferas, as arvores
florestais e as arvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxer-
to, para as quais a duracgdo sera de 18 (dezoito) anos. Conserva-se a protecdo
com o pagamento de retribui¢des anuais. Com o término da vigéncia da prote-
¢do, essa ndo podera ser prorrogada, e a cultivar caira em dominio publico. A lei
ainda ressalva que nenhum outro direito podera impedir a sua livre utilizagao.

O Certificado de Protecdo de Cultivar confere ao titular o direito a re-
producdo comercial no territério brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante
o prazo de protecao, a producdo com fins comerciais, o oferecimento a venda ou
a comercializagdo do material de propagac¢ao da cultivar sem sua autorizagao.
Mas a lei impGe certos limites ao direito de propriedade sobre a cultivar,% como
os atos de utilizagdo da cultivar protegida para uso proprio, uso ou venda como
alimento ou matéria-prima para produto obtido do seu plantio, melhoramento
genético ou pesquisa cientifica ou utilizagdo pelo pequeno produtor rural.®®

A Lei de Protegao de Cultivares, em seu capitulo 1V, estabelece san¢des
aqueles que ofenderem o direito de propriedade do titular. Note-se que apesar
de tipificar as condutas, ndo estabelece penas para elas:

55 Artigo 102 da Lei 9.456/97.
% Art. 109, inciso IV, da Lei 9.456/97.
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Art. 37. Aquele que vender, oferecer a venda, reproduzir, im-
portar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses
fins, ou ceder a qualquer titulo, material de propagacéo de cul-
tivar protegida, com denominagdo correta ou com outra, sem
autorizacdo do titular, fica obrigado a indeniza-lo, em valores a
serem determinados em regulamento, além de ter o material
apreendido, assim como pagard multa equivalente a vinte por
cento do valor comercial do material apreendido, incorrendo,
ainda, em crime de violacdo dos direitos do melhorista, sem
prejuizo das demais san¢Ges penais cabiveis.

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

§ 22 O drgdo competente destinarad gratuitamente o material
apreendido-se de adequada qualidade - para distribui¢cao, como
semente para plantio, a agricultores assentados em programas
de Reforma Agraria ou em dareas onde se desenvolvam
programas publicos de apoio a agricultura familiar, vedada sua
comercializa¢do.

§ 32 O disposto no caput e no § 12 deste artigo ndo se aplica aos
casos previstos no art. 10. (BRASIL, 1997, n.p.).

TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

A topografia de circuito integrado trata-se de um registro de um cir-
cuito integrado. A protecdo é regida pela Lei n°® 11.484, cuja matéria ja estava
prevista pelo acordo TRIPS, mas sd veio a virar concretamente lei em 31 de maio
de 2007. Define-se circuito integrado e topografia de circuito integrado como:

Art. 26. Para os fins deste Capitulo, adotam-se as seguintes de-
finicBes:

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

Il — topografia de circuitos integrados significa uma série de
imagens relacionadas, construidas ou codificadas sob qualquer
meio ou forma, que represente a configuragdo tridimensional
das camadas que compdem um circuito integrado, e na qual
cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposi¢do
geométrica ou arranjos da superficie do circuito integrado em
qualquer estagio de sua concepg¢do ou manufatura. (BRASIL,
2007, n.p.).
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Denis Borges Barbosa (2010, p. 2144) conceitua o circuito integrado
como:

Um circuito integrado (o microship) é um pequeno aparelho
com circuito eletroeletrénico completo (funcionando como
transistores, resisténcias e suas interconexdes) fabricado em
peca de material semicondutor, como o silicio, germanio ou ar-
senidio de gdlio, folheados em wafers de 8 ou 12 camadas. Al-
guns circuitos integrados sdo usados como meméria (as RAMs,
ROMs, EPROMs); outros sdo utilizados como processadores,
realizando func¢Ges légicas e matematicas em computador.

O registro da topografia, por meio da protecdo de ativo intangivel de-
nominado topografia de circuito integrado, no INPI é o que confere a protecao,
independentemente da fixagdo da topografia. Diferentemente da patente, ndo
ha a ideia de troca do direito de exclusividade pela divulgacao da tecnologia, as-
sim ndo ha uma publicagédo da topografia de forma a torna-la de acesso publico.®’

Confere-se a protecdo somente as topografias que forem originais, re-
sultantes de esforco intelectual de seu criador ou criadores e que ndao sejam
comuns ou vulgares para técnicos especialistas ou fabricantes de circuitos in-
tegrados no momento de sua criagdo. Originais no sentido de sistematizacgao,
organizacdo e disponibilizacdo dos elementos do conjunto de forma criativa e
também na concepcdo de distinguivel.®®

O registro protege o caminho pelo qual a informacgdo passa dentro do
circuito, ou seja, a forma da topografia. O direito recai sobre uma Unica topo-
grafia, mais especificamente a configura¢do tridimensional das camadas que a
compdem.®

O pedido do registro pode recair sobre uma Unica topografia e deve
conter a sua descricdo e a sua correspondente funcdo, além de desenhos ou
fotografias da topografia, que sdo essenciais para permitir sua identificacdo e
caracterizar sua originalidade. Também devem estar presentes o requerimento,
a declaracdo de exploragdo anterior, se houver, indicando a data de seu inicio e
o comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao depdsito do pedido de
registro. Requer-se que os documentos estejam em lingua portuguesa. O proces-
samento do pedido segue o disposto nos artigos 33 e 34 da Lei n° 11.484/2007.

57 BARBOSA, 2010, p. 2173.
% |bidem, p. 2166.
% Artigo 26, inciso Il, da Lei n° 11.484/07.
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Art. 33. Protocolizado o pedido de registro, o INP| fara exame
formal, podendo formular exigéncias as quais deverao ser cum-
pridas integralmente no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena
de arquivamento definitivo do pedido.

Paragrafo Unico. Serd também definitivamente arquivado o pe-
dido que indicar uma data de inicio de exploragdo anterior a 2
(dois) anos da data do depdsito.

Art. 34. Nao havendo exigéncias ou sendo elas cumpridas inte-
gralmente, o INPI concedera o registro, publicando-o na integra
e expedindo o respectivo certificado.

Paragrafo Unico. Do certificado de registro deverdo constar o
numero e a data do registro, o nome, a nacionalidade e o domi-
cilio do titular, a data de inicio de exploragdo, se houver, ou do
depdsito do pedido de registro e o titulo da topografia. (BRASIL,
2007, n.p.).

A topografia de circuito integrado, diferentemente das patentes, nao
necessita de um exame de mérito, atendidas as condi¢des do artigo 31 da Lei
11.484/07 para o pedido de registro, o qual segue o protocolo.

O sigilo do pedido é opcional, ele pode ser requerido pelo depositante
do pedido. Possui duragdo de 6 (seis) meses, contados a partir da data do de-
posito. Durante esse periodo, ha a possibilidade de retirada do pedido com a
devolucdo da documentagdo ao interessado, sem produgdo de qualquer efeito,
desde que o requerimento seja apresentado ao INPI até 1 (um) més antes do
fim do prazo de sigilo.

A protecdo da topografia ndo engloba conceitos, processos, sistemas
ou técnicas nos quais a topografia se baseie ou qualquer informagao armazena-
da pelo emprego da referida protecdo. Protegem-se aquelas topografias que ti-
verem os requisitos ja mencionados, como também as topografias que resultem
de uma combinacdo de elementos e interconexdes comuns ou que incorporem,
com a devida autorizagdo, topografias protegidas de terceiros. Tutela-se a com-
binacdo, considerada como um todo, que atender a originalidade, no sentido
de que resulte do esforgo 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 criagdao. Assim, depreende-se a possibilidade
de topografias baseadas nos conceitos, técnicas ou elementos incorporados em
topografia preexistente, desde que a topografia derivada constitua criacdo nova
em razdo do critério de originalidade™.

72 SANTOS; JABUR, 2007, p. 265.
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O periodo de protecdo da topografia é de 10 (dez) anos, os quais co-
mecam a contar a partir da data do depdsito ou da primeira exploracdo. Nao
existe a possibilidade de renovacdo da protecao.

O titular da topografia de circuito integrado pode explorar com exclu-
sividade a topografia e impedir que terceiros reproduzam, importem, vendam
ou distribuam por outro modo, para fins comerciais, uma topografia protegida
ou produto, além de obter indenizacdo pela exploragdo indevida de seu objeto.
O artigo 54 da lei referente as topografias define san¢des para quem infringir a
protecgao.

Art. 54. Comete crime de violagdo de direito do titular de topo-
grafia de circuito integrado quem, sem sua autorizacado, praticar
ato previsto no art. 36 desta Lei, ressalvado o disposto no art.
37 desta Lei.

§ 19 Se a violagdo consistir na reproducgdo, importagao, venda,
manuten¢do em estoque ou distribui¢do, para fins comerciais,
de topografia protegida ou de circuito integrado que a incor-
pore:

Pena: detencdo, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 292 A penade detencgdo serd acrescida de 1/3 (um terco) a 1/2
(metade) se:

| — o agente for ou tiver sido representante, mandatario, pre-
posto, socio ou empregado do titular do registro ou, ainda, do
seu licenciado; ou

Il — 0 agente incorrer em reincidéncia.

§ 32 O valor das multas, bem como sua atualizagdo ou majora-
¢do, sera regido pela sistematica do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Cédigo Penal.

§ 42 Nos crimes previstos neste artigo somente se procede me-
diante queixa, salvo quando praticados em prejuizo de entida-
de de direito publico, empresa publica, sociedade de economia
mista ou fundacao instituida pelo poder publico.

§ 52 Independentemente da agdo penal, o prejudicado pode-
rad intentar agao para proibir ao infrator a pratica do ato incri-
minado, com a cominagado de pena pecunidria para o caso de
transgressdo do preceito, cumulada de perdas e danos. (BRA-
SIL, 2007, n.p.).

A lei estabelece limites legais aos direitos do titular da topografia, sen-
do eles os atos de analise, avaliacdo, ensino e pesquisa, os que consistam na
criacdo ou exploracdo de uma topografia que resulte da analise, avaliacdo e pes-
quisa de topografia protegida, as topografias colocadas em circula¢do pelo seu
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titular ou com o consentimento dele. Os atos de terceiro que nao sabia, ou ndo
tinha como saber, que o produto ou o circuito integrado incorporava uma topo-
grafia protegida reproduzida ilicitamente, ndo interferem no direito do titular.”

Entretanto, estabelece-se que depois de notificado o responsdvel pe-
los atos ou por sua determinacgdo, poderd efetuar tais atos com relacdo aos
produtos ou circuitos integrados em estoque ou previamente encomendados,
desde que, com relagdo a esses produtos ou circuitos, pague ao titular do direito
a remuneracado equivalente a que seria paga no caso de uma licen¢a voluntaria.

EXEMPLOS DE DUPLA PROTECAO

A partir da distincdo entre as formas de protecdo de ativos intangiveis,
percebe-se que a maior diferencia¢do entre os institutos analisados é que a pa-
tente protege a fung¢do, enquanto os outros a forma. Assim como hd uma pro-
tecdo diferenciada, questiona-se a possibilidade de proteger um mesmo objeto
por mais de um instituto. O Brasil, como serd demonstrado, possui invenc¢des
passiveis de dupla protecdo, bem como decisGes que reconhecem essa possi-
bilidade.

Dupla Protecao de Patente de Inven¢ao e Desenho
Industrial

A protecao sob duas formas distintas de tutelas da propriedade indus-
trial pode ser verificada em uma impressora que é protegida por meio de paten-
te de invengdo pertencente a empresa Hewlett-Packard Company (HP). Também
ha protecdo a forma dos cartuchos de impressdo da impressora patenteada por
meio de desenho industrial. Dessa forma, ndo sé a impressora ndo pode ser
reproduzida sem o consentimento dos titulares, como também, ao terminar o
periodo de protecdo da patente, ndo serd possivel reproduzi-la sem que se te-
nha o licenciamento para utilizar o formato dos cartuchos durante o prazo de
vigéncia do registro de desenho industrial.

71 Artigo 37, inciso IV, da Lei 11.484/07.
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Figura 1 - Impressora de Jato de Tinta Modular Figura 2 - Configura¢do Aplicada em
Cartucho de Tinta
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LB . == o 7 o
Ne do pedido: Pl 9908943-2 A2 e i o
Data do Dep6sito: 12/03/1999 N do Registro: DI 7105184-8 G FIg.2
Titulo: IMPRESSORA DE JATO DE TINTA Data do Depésito: 30/09/2011
MODULAR Titulo: CONFIGURAGAO APLICADA EM CARTUCHO DE
Nome do Depositante:  Hewlett-Packard TINTA
Company (US) Nome do Titular: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
Nome do Inventor: James P. Axtell / Trudy L. COMPANY L.P. (US)
Benjamin / David J. Lowe / Preston D. Seu / Blair Nome do Autor: DAVID C. HARVEY / RALPH L. STATHEM
M. Kent / DAVID N. OLSE

Fonte: Imagem retirada do pedido de patente Fonte: Imagem retirada do pedido de
de invengdo n° PI 9908943-2 A2. Disponivel no registro de desenho industrial n° DI
INPL. 7105184-8. Disponivel no INPI.

Dupla Protecao de Patente de Invengao e Nova Cultivar

Em rela¢do a protec¢do de novas cultivares, ha precedente do Tribunal
de Justica do Rio Grande do Sul em que a Relatora do acérdao, Dra. Maria Clau-
dia Mércio Cachapuz, identifica as sutilezas entre a protecdo da patente e as da
cultivar, ndo negando que coexistam sobre um mesmo objeto.

APELAGAO CIVEL. ACAO COLETIVA. DIREITO A PROPRIEDADE IN-
TELECTUAL. SOJA TRANSGENCIA. LEI DE PATENTES E LEI DE PRO-
TEGCAO DE CULTIVARES. RAZOES DE AGRAVOS RETIDOS AFASTA-
DAS E PRELIMINARES SUPERADAS. Suficiéncia do laudo pericial
e auséncia de nulidade da prova a afastar o acolhimento das
razes dos agravos retidos. Preliminares superadas por julga-
mento no STJ. Afastamento da disciplina normativa do Cdédigo
de Defesa do Consumidor, ndo aplicada ao caso em discussao
nos autos. No mérito, ainda que a Lei de Patentes ndo permita
a protegdo decorrente de patentes para o todo ou partes de
seres vivos, houve expressa exclusdo desta proibicdo em rela-
¢d0 aos microorganismos transgénicos (art. 18, inc. lll, da Lei
de Patentes), justamente porque resultantes de um produto de
intervencdo cultural, por meio do invento. Possivel a extensdo
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dos efeitos da propriedade intelectual sobre microorganismos
transgénicos desde que atendam aos critérios préprios a situa-
cdo juridica de patenteabilidade — no caso, a novidade, a ativi-
dade inventiva e a aplicabilidade a atividade industrial. Circuns-
tancia expressamente reconhecida, por certificados proprios,
em relacdo ao produto ora discutido em juizo. Ndo ha como
excluir dos efeitos de protecdo desta o produto do objeto de
patente, por forca da protecdo conferida pelo art. 42 da Lei n2
9.279/96. A doutrina, na interpretacdo mais correta da Lei de
Patentes acerca de casos de propriedade intelectual, esclarece
que o art. 42 da Lei 9.279/96, por meio de seus incisos, pro-
tege tanto o produto que é objeto direto da patente, como o
processo ou o produto obtido diretamente pelo processo, caso
seja este patenteado. Descabe excluir-se o direito de patentes
sobre o produto de uma intervengdo humana por técnica de
transgenia — e que abranja todas as caracteristicas proprias a
protecao —, inclusive quando isto ocorra sobre uma cultivar. E
isto, porque ambas as Leis mencionadas sdo omissas na hipdte-
se de sobreposicdo de situagdes. Quando uma variedade é de-
senvolvida pela técnica da transgenia — podendo, portanto, re-
ceber a protegdo da Lei de Patentes — e sofre, posteriormente,
uma melhora por via bioldgica, recebendo o certificado de cul-
tivares, em tese, tem-se situag¢do de duplicidade de protegao,
algo que estaria vedado pelas disposicdes da UPOV referente
a Convengdo de 1978. Tal conflito, para a doutrina mais recen-
te, enquanto inexistente uma definigdo legal especifica, pode-
ria sofrer solugdo suficiente por meio do instituto da “patente
dependente”, previsto na disciplina da Lei de Patentes. Ndo se
trata, portanto, de hipdtese de aplicacdo de lei mais especifica,
para a resolucdo do conflito de regras. Aqui, tem-se leis que
disciplinam objetos de tutela diversos. A prdpria Exposicdo de
Motivos da cartilha elaborada a Lei n? 9.456/97 deixa clara tal
situacdo quando justifica a criacdo da Lei de Protecdo de Culti-
vares como “mecanismo distinto de protecdo a prop... ha como
fazer subsistir o argumento de que o licenciamento concedido
para a pesquisa sobre o produto e para o desenvolvimento de
técnica de aperfeicoamento afaste o direito originario sobre
patentes. O que pode é o titular de patente celebrar contrato
de licenga para exploragao e investir o licenciado nos poderes
para agir em defesa da patente (art. 61 da Lei de Patentes). Tal
nao afasta os direitos de exercicio desta titularidade, seja pelo
proprietdrio do invento, seja pelo licenciado, ressalvada apenas
a hipdtese de analise do aperfeicoamento introduzido em pa-
tente licenciada (art. 63 da Lei de Patentes). O debate proposto
é referente ao produto da soja transgénica, para a qual é iden-
tificada a situagdo de prote¢do especifica e comprovada — ao
menos até 31.08.2010 — por meio de carta de patente. N3o h3,
portanto, como se pretender a aplicagdo de disposi¢cdes norma-
tivas da Lei de Prote¢do de Cultivares para o caso em comento,
na medida em que diversa é a protegdo juridica identificada.
Reconhece-se causa legitima a cobranca — a descaracterizar
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hipotese de ilicitude para os fins do art. 187 do CC brasileiro
—, por forca de aplicagdo da Lei de Patentes na hipdtese, ndo
afastada a cobranca por situacdo diversa de protecdo do pro-
duto pela Lei de Cultivares, como na hipdtese das exce¢des do
art. 10 da Lei referida. Com relagdo ao percentual de royalties
estabelecido, a desproporgdo é apontada ainda na inicial, por
meio de “seja judicialmente estabelecido percentual ndo abusi-
vo para adequadamente indenizar as demandadas, em indices
que variam entre 0,06% a 0,10% sobre o valor da soja trans-
génica comercializada, preferindo o menor indice pelas razées
anotadas” (fl. 31 dos autos). Nesse ponto, ha que se observar
os limites estabelecidos em Lei e mesmo a partir de acordos
mais amplos, realizados entre os envolvidos, por meio de suas
entidades representantivas. Ndo ha que se falar em abusivida-
de quando negociados entre entidades representantes de am-
bas as partes royalties em percentual (2%) proporcional a pra-
tica de mercado internacional, sem que demonstrada efetiva
abusividade de cobranga. Sucumbéncia invertida e honorarios
advocaticios redimensionados em concreto. A UNANIMIDADE,
DESACOLHERAM OS AGRAVOS RETIDOS E AFASTARAM AS PRE-
LIMINARES. NO MERITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO
AO RECURSO, VENCIDO O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES
DO CANTO. (Apelagdo Civel n2 70049447253, Quinta Camara Ci-
vel - Servigo de Apoio Jurisdigao, Tribunal de Justi¢a do RS, Rela-
tor: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 24/09/2014).

No decorrer do seu voto, a Relatora diferencia sucintamente as paten-
tes da protecdo de cultivares, bem como reconhece que o ordenamento patrio
nado deixa claro a possibilidade de dupla protecdo, conforme os seguintes tre-
chos da decisao:

Bem analisada a matéria em discussao, a prépria doutrina men-
cionada na sentenca de 12 grau refere que as Leis n2 9.279/96
(Lei de Patentes) e 9.456/97 (Lei de Protegdo de Cultivares) sdo
distintas entre si e, na abrangéncia, ndo se confundem quanto
a protecdo de seu objeto. Ainda que a Lei de Patentes ndo per-
mita a prote¢do decorrente de patentes para o todo ou partes
de seres vivos, houve expressa exclusdo desta proibicao em re-
lacdo aos microorganismos transgénicos (art. 18, inc. lll, da Lei
de Patentes), justamente porque resultantes de um produto de
intervencao cultural, por meio do invento.

Isto representa afirmar que é possivel a extensdo dos efeitos da
propriedade intelectual sobre microorganismos transgénicos
desde que atendam aos critérios proprios a situa¢do juridica de
patenteabilidade — no caso, a novidade, a atividade inventiva
e a aplicabilidade a atividade industrial. Circunstancia expres-
samente reconhecida, por certificados proprios, em relagdo ao
produto ora discutido em juizo.

[..]
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Quando uma variedade é desenvolvida pela técnica da trans-
genia — podendo, portanto, receber a protecao da Lei de Pa-
tentes — e sofre, posteriormente, uma melhora por via biolé-
gica, recebendo o certificado de cultivares, em tese, tem-se
situacdo de duplicidade de protecdo, algo que estaria vedado
pelas disposi¢coes da UPOV referente a Convencgdo de 1978. Tal
conflito, para a doutrina mais recente, enquanto inexistente
uma defini¢do legal especifica, poderia sofrer solugdo suficien-
te por meio do instituto da “patente dependente”, previsto na
disciplina da Lei de Patentes, como em destaque:

[...]

N3o se trata, portanto, de hipdtese de aplicagdo de lei mais
especifica, para a resolugdo do conflito de regras. Aqui, tem-
-se leis que disciplinam objetos de tutela diversos. A prépria
Exposigcdo de Motivos da cartilha elaborada a Lei n2 9.456/97
deixa clara tal situagdo quando justifica a criagdo da Lei de Pro-
tecdo de Cultivares como “mecanismo distinto de protegdo a
propriedade intelectual.” E é a justificacdo da Lei de Protecdo
de Cultivares que oferece a finalidade especifica de criacdo de
norma complementar de protecdo: “Isso permitirda uma nego-
ciacdo equilibrada entre aqueles que investiram macicamente
na obtencdo de variedades adaptadas as condi¢des ecoldgicas
do Brasil e aqueles detentores de patentes de processos biotec-
nolégicos e de genes, quando do desenvolvimento de cultivares
transgénicos”.

Com a criacdo da lei mais recente (Lei de Protecdo de Cultiva-
res), ha nitida pretensdo de favorecimento a pesquisa nacional
sobre produtos modificados com a criacdo da Lei, ndo para afas-
tar os direitos de propriedade sobre quem detenha a patente,
e sim para reservar, sobre o produto modificado (o cultivar) o
direito de propriedade sobre o bem que sofre variagdo na sua
composigao.

Nos casos de microorganismos transgénicos, tal ndo afasta, por
conseqliéncia, a possibilidade de cobranca de royalties a quem
detém a propriedade sobre o invento em relagdo a comerciali-
zagdo futura do produto. Seja pela protecdo origindaria e classica
da Lei de Patentes, quando existente apenas o reconhecimento
da patente originaria; seja pela protecdo subsequente de cul-
tivar, por modificagdo sobre o vegetal — quando caracterizada
tal situagdo com certificagdo propria reconhecida oficialmente
—, por meio da solugdo prevista na Lei de Patentes, e destaca-
da pela doutrina, do instituto da patente dependente. Num
ou noutro caso, contudo, ndo se vé afastada a possibilidade
de exercicio dos atributos de disposi¢do sobre a propriedade
do invento. (Apelagdo Civel n? 70049447253, Quinta Camara
Civel - Servico de Apoio Jurisdi¢cdo, Tribunal de Justica do RS,
Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 24/09/2014.
Grifos nossos).



o

Dupla Protecao de Patente de Invengao e Topografias
de Circuito Integrado

Quanto as topografias de circuito integrado, uma vez que a protegdo
recai somente pelo caminho que a informacdo percorre, as outras partes do
microchip, em que ha protecdo da topografia, podem ser protegidas por outros
institutos. Denis Borges Barbosa (2010, p. 2169-2170) apresenta esta possibili-
dade, uma vez que as diversas prote¢des recairiam sobre objetos distintos:

De outro lado, pode acontecer que tais conceitos, processos,
sistemas ou técnicas sejam objeto de protec¢do patentdria, ou
da lei relativa aos programas de computador; as informagdes
armazenadas pelo emprego da mesma tutela autoral geral, ou
ainda daquela especifica das bases de dados. Em suma, a nor-
ma em questdo, que configura protecao meramente de forma,
ndo implica em liberdade de uso de conteudo, mas simples-
mente em exclusdo da protegao registral especifica.

A cumulagdo de protegdes recai ndo sobre o mesmo objeto de
direito, mas sobre o objeto factico e econémico — como uma
garrafa de cerveja pode ser protegida por desenho industrial,
por marca, por patente, etc., sem que isso viole o principio
constitucional geral da especificidade de protegdes.

CONSIDERACOES FINAIS

A partir da andlise entre as formas de tutela da Propriedade Industrial,
conclui-se que uma invengdo pode ser protegida por mais de uma das formas
de protecdo de ativos intangiveis no Brasil, uma vez que esses institutos cons-
tituem diferentes métodos de tutela. Enquanto a patente protege a fungao, o
desenho industrial, a protecao de novas cultivares e a topografia de circuitos
integrados protegem a forma da criacdo, seja essa o conjunto de linhas e cores
(desenho industrial), ou o fendtipo (novas cultivares), ou o caminho da informa-
¢do (topografia de circuitos integrados).

A comparacao dos institutos apresentados sumariza-se nos seguintes
tépicos:

1. Desenho Industrial e Patente:

° Quanto ao objeto de protec¢do: apenas protege a configuracdo
externa.
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. Requisito da originalidade que ndo esta presente para as Paten-
tes.

. Quanto ao sigilo: deve ser requerido pelo depositante.

. Quanto ao exame de mérito: ndo é requisito de concessao do
registro, pode ser requerido a qualquer momento pelo titular.

° Pode ter seu registro prorrogado por 3 (trés) periodos sucessi-
vos de 5 (cinco) anos cada.

. Valor de depdsito mais elevado que o da Patente.

. Registro de DI concedido simultaneamente com o depésito e a

publicacdo do pedido.

2. Protecdo de Novas Cultivares e Patente:

° O critério da novidade é temporal e ndo algo absolutamente
novo como no caso da Patente.

° A Patente apenas protege a composicdo genética. Ja a Protecdo
de Nova Cultivar protege o material de reproducdo ou multiplicacdo vegetativa
da planta, o fenétipo.

° Protecdao de Nova Cultivar ndo possui propriamente um exame
de mérito e um tempo de sigilo do pedido.

. A ideia de retribuicdo a sociedade pelo direito de exclusividade
ndo é um destaque da Protecdo de Nova Cultivar da forma como o é na Patente.

3. Topografia de Circuito Integrado e Patente:

. A Topografia de Circuito Integrado protege a forma do objeto.

° Nao ha publicacdo da topografia para torna-la de acesso publico.

° Nao exige exame de mérito, apenas o formal.

. Nao depende de fixacao.

. Sigilo opcional.

. Ndo necessita de uma contribuicdo de manutencgao do registro.

. Concepcao de originalidade, ndo de novidade, no sentido de ser

distinto.

Para melhor visualizar todos os aspectos dos institutos de protecdo de
ativos intangiveis, bem como suas similitudes e diferencas, criou-se um quadro
comparativo:



Quadro 1 - Analise Comparativa entre os Institutos da Patente de Invengdo e de Modelos
de Utilidade e Formas de Protecdo Correlatas: Desenho Industrial, Prote¢do de Novas
Cultivares e Topografia de Circuitos Integrados

Patente de Invencio

Patente de Modelo de

Desenho Industrial

Proteciio de Novas
Cultivares

Topografia de Circuitos
Integrados

0rg§o
responsavel pela

INPI

INPI

INPI

MAPA

INPI

Teor das reivindicagdes,
interpretado com base no

A forma plastica ornamental de
um objeto ou o conjunto
ornamental de linhas e cores que
possa ser aplicado a um produto,|

Sobre o material de reprodugio

Configuragdo tridimensional das

Prote¢io . . proporcionando resultado visual | ou de multiplicagdo vegetativa camadas que compdem a
relatério descritivo e nos P, .
desenhos. novo e original a sua da planta inteira. topografia.
lconfiguragio externa ¢ que possa
servir de tipo de fabri
industrial.
Objeto de uso pratico ou parte . Originais
) P P Novidade temporal, gnais,
deste; P, resultado do esforgo intelectual
) oo deste ) ) distinguibilidade, sultad
Novidade, permitir aplicagdo industrial; Novidade, estabilidade. ndo seja comum ou vulgar para
Requisitos atividade inventiva apresente nova forma ou originalidade e homo: eneidad’e B técnicos, especialistas ou
aplicagdo industrial. disposigio com ato inventivo; aplicagdo industrial. mogeneicade € fabricantes de circuitos
! ° ser passivel de utilizagio no | .
resulte em melhoria funcional nol integrados no momento de sua
P complexo agroflorestal. L
seu uso ou em sua fabricagdo. criagdo.
Descrever clara e . Relatorio descritivo mediante - .
. O desenho devera representar . Descrigdo da topografia e de sua|
suficientemente (de forma . . de todos os -
. 3 clara e suficientemente o objeto . . . fcor fungao; desenhos|
precisa) o objeto, de modo a o descritores exigidos; .
P [ s e suas variagoes, se houver, de . PP ou da
P sua por s garantindo a existéncia de e LS
I o modo a possibilitar sua R essenciais para permitir sua
téenico no assunto e indicar, A o amostra viva a disposigdodo | . 7 D .
reprodugdo por técnico no P identificagdo e caracterizar sua
quando for o caso, a melhor o6rgdo competente e sua TR
N assunto. o originalidade.
forma de execugéo. localizagdo para eventual exame,|
Impedir terceiro, sem o seu Impedir terceiro, sem o seu . N | Explorar com exclusividade a
° ° Direito  reprodugio comercial exclust
lconsentimento, de produzir, usar, lconsentimento, de produzir, usar,| L I topografia de circuito integrado;
N no territorio brasileiro, ficando " .
colocar 4 venda, vender ou colocar 4 venda, vender ou ; impedir que terceiros
o . . vedados a terceiros, durante o
importar com estes propositos: importar com estes propositos: . N reproduzam a topografia,
3 prazo de protegdo, a produgdo B
- produto objeto de patente e produto objeto de patente e . importem, vendam ou
Direitos ) com fins comerciais, o .
processo ou produto obtido processo ou produto obtido . N distribuam por outro modo, para
N oferecimento & venda ou a .
diretamente por processo diretamente por processo PR . fins comerciais, uma topografia
processo ‘ TPrOCeSSO o mercializagdo do material de °
patenteado. Obter indenizagio protegido. Obter indenizagdo ~ protegida ou produto que possual
[ . - N propagagio da cultivar sem sua .
pela exploragdo indevida de seu pela exploragio indevida de seu ouin uma incorporada. Obter
) autorizagio. - "
objeto. objeto.
15 anos.
Tempo de 10 anos 18 anos — videiras, arvores
duragio da | 20 anos - minimo de 10 anos. | 15 anos - minimo de 7 anos. | prorrogaveis por trés vezes de 5 | frutiferas, drvores florestais e 10 anos.
proteiio anos. Total =25 anos.  [Arvores ornamentais, inclusive o

seu porta-enxerto.

Tempo de sigilo

18 meses.

18 meses

Se querido, tem durag@o de 180
dias.

Pedido publicado, no prazo de
até sessenta dias corridos,
contados da sua apresentagdo.

Se requerido, tem duragdo de 6
(seis) meses.

Lei reguladora

Lei da Propriedade Industrial -
Lei n°9.279/96.

Lei da Propriedade Industrial.

Lei da Propriedade Industrial.

Lei de Protegdo de Cultivares —
Lei n® 9.456/97.

Lei n°® 11.484/07.

Pedido

Referir-se a uma tnica invengao
ou a um grupo de invengdes
inter-relacionadas de maneira a
compreenderem um tnico
conceito inventivo.

Referir-se a um tnico modelo
principal, que podera incluir
uma de el

Terd que se referir a um tnico
objeto, permitida uma

distintos, adicionais ou variantes|
construtivas ou configurativas.

de de variagdes,
limitado cada pedido a0 maximol
de 20 (vinte) variagdes.

S6 poderd se referir a uma tnica
cultivar.

Referir-se a uma tnica
topografia.

Valor do pedido

Por meio eletronico: R$ 175,00;
em papel: RS 260,00.

Por meio eletronico: RS 235,00;
em papel: R$ 350,00.

RS 220,00.

Pedido sem sigilo: R$ 830,00.

Valor do sigilo

Por meio cletrdnico: RS 95,00;
em papel: R$ 140,00.

Pedido com sigilo: RS 1.185,00.

Manutengiio

Pagamento de retribuigdo anual,
a partir do inicio do terceiro ano
da data do depésito.

Pagamento de retribuicao
quinquenal, a partir do segundo
quinquénio da data do deposito.

Pagamento de retribuigdo anual.

Limites legais

Atos: carater privado e sem
finalidade comercial; com
finalidade experimental; a

preparagdo de medicamento de
acordo com a prescri¢ao médica

para casos i :
de informagdes; produto

ou com 0 seu consentimento.

colocado no mercado pelo titular|

Atos: carater privado ¢ sem
finalidade comercial; com
finalidade experimental; a

preparagdo de medicamento de
acordo com a prescri¢do médica
para casos individuais; a

Atos: para uso proprio; uso ou
venda como alimento ou
matéria-prima para produto
obtido do seu plantio;

genético ou

Atos de anélise, avaliaga
ensino e pesquisa que consistam
na criagdo ou exploragdo de uma
topografia que resulte da analise,
da avaliagdo e da pesquisa de

de informagdes; produto
colocado no mercado pelo titular]|
ou com o seu i

pesquisa cientifica; pequeno
produtor rural.

colocadas em circulagio pelo
seu titular ou com o seu
consentimento.

O que nio pode
ser protegido

O que for contrério a moral, aos
bons costumes e 4 seguranca,
ordem e a satde publicas; as
substancias, matérias, misturas,
elementos ou produtos de
qualquer espécie, bem como a
modificagio de suas
propriedades fisico-quimicas e
os respectivos processos de
obtengdo ou modificagdo,
quando resultantes de
transformagio do niicleo
atémico.

O todo ou parte dos seres vivos,
exceto 0s microorganismos
transgénicos que atendam aos
trés requisitos de
patenteabilidade — novidade,
atividade inventiva e aplicagio
industrial — previstos no art. 8° ¢
que ndo sejam mera descoberta.

10 que for contrério a moral e aos|
bons costumes ou que ofenda a
honra ou imagem de pessoas, ou
atente contra liberdade de
consciéncia, crenga, culto
religioso ou ideia ¢ sentimentos
ldignos de respeito e veneragdo; al
forma necessédria comum ou
vulgar do objeto, ou aquela
determinada essencialmente por
consideragdes técnicas ou
funcionais.

Espécies ndo vegetais.

Conceitos, processos, sistemas
ou técnicas nas quais a
topografia se baseie ou a
qualquer informagéio
armazenada pelo emprego da
referida protegdo.

Fonte: Elaboracdo prépria dos autores.
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