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Combate a pirataria tem guia para orientar meios de
pagamento

O combate avenda de produtos piratas foi umdos te-
mas tratados na reunido da Diretoria da CNC rea-
lizada em 17 de setembro. Diretor da entidade e
presidente da Fecomércio-RJ, Antonio Florencio de
Queiroz Junior falou sobre o Guia de Boas Praticas e
OrientacOes para a Implementacdo de Medidas de
Combate a Pirataria pelos Provedores de Servicos
de Pagamento, uma iniciativa do Conselho Nacional
de Combate a Pirataria (CNCP), que integra as a¢oes
de conscientizagdo sobre 0s prejuizos causados pela
venda de produtos ilegais. O intuito é dificultar o uso
dos meios de pagamento para venda de produtos pi-
ratas, contrabandeados ou que violem a propriedade
intelectual, além de orientar e alertar as empresas, 0
poder publico e os consumidores, disse Antonio Flo-
rencio, que é representante da Confederacdo no CN-
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CP, 6rgdo colegiado vinculado ao Ministério da
Justica e Seguranca Publica.

O presidente daCNC, José Roberto Tadros, reforgou
aimportancia da adeséo das entidades do comércio e
dos empresarios no acesso e compartilhamento do
Guia. A venda de produtos piratas prejudica os co-
merciantes e os consumidores, afirmou Tadros.

O guia é resultado de intenso debate no CNCP du-
rante 2019 e teve a colaboragéo das empresas que in-
tegram o0 mercado de meios de pagamento. A
publicacdo poderd também orientar notas técnicas e
propostas de legislacdo que venham a modernizar o
controle da circulacdo desses recursos.
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RedeTV! é condenada por executar funk sem
autorizacao

L]

Funk "Som de Preto" foi tocada no sexto episddio da quinta temporada de
Dexter Reproducéo

Por Rafa Santos

A Lei 9.610/98, em seu artigo 24, especifica "o di-
reito de reivindicar a autoria da obra a qualquer tem-
po; o de ter o seu nome indicado ou anunciado na
utilizacdo da obra; o de assegurar a integridade da
obra, opondo-se a quaisquer modificacdes; o de mo-
dificar a obra e o de retira-la de circulacéo".

Com base nesse entendimento, o juizo da 3 VVara Ci-
vel da Comarca de Niterdi (RJ) decidiu condenar a
RedeTV!apagar R$ 1 milho por danos materiais ao
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cantor e compositor de funk Amilcar Rosa Filho - po-
pularmente conhecida como MC Amilcka - por ter
executado sem a autorizagdo dele a musica "Som de
Preto” na trilha sonora do seriado norte-americano
Dexter.

Ao apresentar contestacdo, a emissora alegou que
ndo participou das relaces juridicas atinentes a pro-
ducdo, idealizacdo e comercializacdo do seriado e
que atuou apenas como transmissora licenciada dos
episddios. O canal também argumenta que ndo tem
autorizacdo para fazer qualquer mudanca nos epi-
sodios sem a titularidade dos direitos autorais.

Ainda segundo a RedeTV!, a Lei de Direitos Au-
torais permite o uso da obra protegida pelo instituto
do fair use e afirma que o reclamante ndo comprovou
0 uso da obra utilizada no seriado bem como o dano
sofrido.

Ao analisar a matéria, o juizo aceitou a utilizacéo de
prova emprestada de outro processo que apontou que
é indiscutivel a execucdo da masica em questdo em
trecho do sexto episodio da quinta temporada do se-
riado.

"Restou constatada a inclusdo da musica "Som de
Preto" do autor no seriado Dexter, de propriedade da
Discovery Inc., e exibido pelas suas afiliadas sem a
devida autorizacao legal”, diz trecho da decisé&o.

O juizotambém constatou o direito do autor daacdo a
ressarcimento por ter violado seu direito de pa-
ternidade da obra. Além do pagamento de R$ 1 mi-
Ihdo por danos materiais, a decisdo também
determinou o pagamento de R$ 250 mil atitulo de da-
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nos morais. 0051094-25.2013.8.19.0002

Representante do compositor na acédo, o advogado
Fébio Toledo exaltou a decisdo. "No caso em tela, 0
juiz de forma justa, ap6s longo processo, reconheceu
aprocedénciados pedidos parcialmente. N&o se pode
permitir que compositores permane¢am na miseria
quando toda a cadeia do entretenimento fatura mi-
Indes", defende.
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Doa a qguem doer, a LGPD chegou!
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A Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD), le-
gislacdo sancionadaem 2018 e inspirada em um mo-
delo europeu, que estabelece padrdes sobre 0s quais
dados sdo pessoais ou sensiveis e traz regras acerca
de como essas informacdes devem ser tratadas e ar-
mazenadas por empresas, entrou em vigor no dia 18
de setembro. Depois de tantas manobras legislativas,
o texto da Medida Provisoria 959/2020, foi publicado
nessa data no Diario Oficial da Unié&o.

A grande questdo ¢é que o Brasil ndo esta preparado
para essa lei e as empresas poderdo pagar um preco
alto, se ndo estiverem em conformidade. E doa a
quem doer, a LGPD chegou. As empresas terdo que
estar preparadas para o 1° dia da entrada em vigor da
LGPD. Normalmente levaria de 60 a 90 dias para as
empresas estarem em conformidade, mas a partir de
agora é necessario um plano emergencial de 30 dias
para ndo ficarem expostas a violacao.

Abaixo estdo as recomendacdes para a adequacéo a
LGPD:

1. Publicar a Politica de Privacidade atualizada nos
canais digitais; 2. Indicar (nomear) o Encarregado
(DPO) edivulgar publicamente o contato (art. 41, pa-
ragrafo 1°.); 3. Ajustar clausulado de contratos (Con-
trolador -- Operador); 4. Atualizar a Politica do RH;
5. Fazer o aviso de privacidade em ambientes de tra-
tamento de dados (como para visitantes -- entrada,
recepcdo); 6. Iniciar gestdo de consentimentos (ideal
com uso de uma ferramenta); 7. Iniciar atendimento
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de requisicao de titulares (atender os direitos pre-
vistos artigo 18); 8. Realizar campanha educativa
LGPD (veja campanha com Instituto iStart
www.campa  nhacidadaniadigital.com.br,  de-
senvolvida por PG Advogados ); 9. Estar preparado
para medidas preventivas e para resposta incidentes
(cumprir dever de report do art. 48) 10. Iniciar re-
lacionamento com a Autoridade Nacional de Pro-
tecdo de Dados (ANPD) e verificar caso de
protocolar Cédigo Melhores Préticas, com clausulas
padrdo (transferéncia internacional), consulta pu-
blica e outros.

E o que ainda falta Regulamentar na Lei LGPD pela
ANPD:

&#61692; art 4, Il (seguranca publica) por lei
&#61692; art 12, § 3° (anonimizagéo) &#61692; art.
18, IV (portabilidade)) &#61692; art 19, § 4° (prazo
direito titulares) &#61692; art 20, § 2° (auditoria de
algoritmos) &#61692; art 26, V, 8 2° (comunicar
contrato e convénio ) &#61692; art 27 (comunicagéo
de compartilhamento dados Adm Publica e ente Pri-
vado) &#61692; arts 29 e 32 (requisi¢do de relatério
impacto) &#61692; art 30 (normas complementares
para comunicacao e uso compartilhado dados pes-
soais) &#61692; art 31(penalidades administrativas
aplicadas a 6rgao publicos) &#61692; arts 33, 34, 35
e 36 (transferéncia internacional) &#61692; art 40
(padrdes de interoperabilidade) &#61692; art 41, §
1° (atribuicGes do encarregado DPO) &#61692; art
48 (dever dereport) &#61692; art 50 (protocolo guia
de conduta) &#61692; art. 55, j, VIII (critérios es-
pecificos para pequenas empresas) &#61692; art 61
(e xtraterritorialidade) &#61692; art 62 (acesso da-
dos sistema educacdo) &#61692; art 63 (tratamento
base legada)

Além da preocupacdo das empresas em relacdo ando
estarem preparadas para a entrada em vigor da lei e
existe uma lacuna: O Brasil quer saber quem vai as-
sumir a ANPD, pois quando a lei foi sancionada, em
2018, estabeleceu que a partir de dezembro daquele
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ano, o governo criaria a ANPD para zelar pela apli-
cacéo das regras previstas na LGPD, bem como ela-
borar diretrizes para a Politica Nacional de Protecédo
de Dados Pessoais e da Privacidade, mas a Au-
toridade ainda ndo foi devidamente estruturada,
apesar de ter sido criadaem lei ndo iniciou operacoes
até o momento.

A propria lei precisa ainda ter varios artigos re-
gulamentados, o que faz com que as institui¢fes que
realizem projetos de conformidade possam a vir ter
que refazer novamente se houver mudancas futuras,
conforme tabela acima. Todas essas incertezas, que
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Continuagédo: Doa a quem doer, a LGPD chegou!

demostram que a lei e a Autoridade ainda ndo estéo
prontas poderdo levar a judicializacdo do tema, es-
pecialmente nas esferastrabalhistas e consumeristas.

*Patricia Peck Pinheiro é socia de PG Advogados e
PhD em Direito Digital. Especialista em Ci-
berseguranca, Protecdo de Dados, Propriedade In-
telectual e inovacdo tecnoldgica. Autora de 24 livros
publicados sobre Direito e Tecnologia

Patricia Peck Pinheiro*
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TRF-2 reconhece aproveitamento parasitario no
registro local de marca idéntica a marca da Xiaomi

Marcos Chucralla Moherdaui Blasi e Jaddy Maria
Alves Pereira Messias O pano de fundo da discussé@o
é a acdo de nulidade proposta pela XIAOMI bus-
cando anular registros marcarios da empresa ACX,
com base no inciso XXIII do artigo 124 da LPI.

Viaderegra, o registro de marcagarante ao seu titular
o direito de explora-la exclusivamente em territorio
nacional, impedindo terceiros de utiliza-la sem au-
torizacdo. Com efeito, nos termos do artigo 129 da
Lei de Propriedade Industrial - lei 9.279/96 (LPI) "a
propriedade da marca adquire-se pelo registro va-
lidamente expedido, conforme as disposi¢cdes desta
Lei, sendo asseguradoaotitular seu uso exclusivoem
todo o territdrio nacional”.

Ocorre que, se um terceiro obtiver um registro idén-
tico ao de marca alheia ja utilizada e registrada an-
teriormente no exterior - mas ainda ndo registrada no
Brasil - para identificar exatamente 0s mesmos ser-
vigos assinalados pela marca estrangeira, tal marca é
passivel de nulidade e seu uso pode ser coibido, nos
termos do artigo 124, inciso XXII1 da LPI.

Em recente acorddo proferido pela 1% turma es-
pecializada do TRF-22 regidol, decidiu-se, de ma-
neira unanime, por manter a decisdo liminar que
havia determinado a abstencao de uso e a suspensao
de registros marcarios de terceiro que reproduziam,
integralmente, as marcas mistas da gigante de tec-
nologia XIAOMI, a despeito da anterioridade do re-
gistro do terceiro com relacdo aos registros da
XIAOMI perante o INPI (link para a deciséo).

O pano de fundo da discussdo é a agcdo de nulidade
proposta pela XIAOMI buscando anular registros
marcarios da empresa ACX, com base no inciso
XXII1 do artigo 124 da LPI2, que veda o registro de
marca que reproduza marcaanterior que o requerente
nédo poderia deixar de conhecer em razéo de sua ati-
vidade, mesmo que o titular seja empresa es-
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trangeira.

Quase que concomitantemente com a agdo de nu-
lidade, aempresa ACX (que havia anteriormente no-
tificado a XIAOMI) ingressou com acao na Justica
Estadual de Sao Paulo buscando impedir a XIAOMI
de utilizar asua marcano Brasil, com base naalegada
anterioridade de um de seus registros no INPI para a
marca figurativa MI, em configuragdo visual idén-
tica aquela utilizada pela empresa chinesa.

Na acdo de nulidade proposta na Justica Federal, foi
concedida liminar em favorda XIAOMI3 e os efeitos
dos registros marcarios da ACX foram suspensos, as-
simcomo aacdo de Sao Paulo4, que esta suspensa até
o0 desfecho da acéo de nulidade.

No TRF-22 regido, o caso foi relatado pelo juiz Fe-
deral convocado Gustavo Arruda, tendo o Tribunal
mantido adecisao liminar que suspendeu 0s registros
marcérios da ACX e determinou a abstencao do uso
da marca figurativa Ml pela referida empresa.

Entendeu-se que haveria risco de dano a XIAOMI -
que poderia ser impedida de usar a sua propria marca
- bem como que, apesar do registro anterior da ACX
no Brasil - em 2012 -, a XIAOMI comprovou o uso e
0 registro de marca idéntica na China e em diversos
outros paises desde 2010 e que também ja havia no-
ticias na midia brasileira mencionando as marcas da
XIAOMI desde 2012.

O acorddo igualmente mencionou que a ACX nao po-
deria alegar desconhecimento da marca da XIAOMI,
pois, alémdo fato de as marcas serem idénticas (e ndo
simplesmente semelhantes) em seu elemento fi-
gurativo, a XIAOMI seria conhecida in-
ternacionalmente e ambas as empresas atuam no
mesmo segmento - venda de produtos eletronicos:

Marca da XIAOMI utilizada desde 2010 Marca da
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ACX registrada no INPI

Na conclusdo, a decisdo menciona que o artigo 124,
inc. XXI1I da LPI, ndo exige a notoriedade da marca
impeditiva na data do deposito tido como frau-
dulento, - 0 que seria a exigéncia do artigo 126 do
mesmo diploma legal ao versar sobre marcas no-
toriamente conhecidas - mas sim a aferi¢do da in-
tencdo de aproveitamento parasitario.

O acordao em analise constitui um importante pre-
cedente para as empresas estrangeiras, prin-
cipalmente do setor de tecnologia, que muitas vezes
crescem em um ritmo exponencial. A XIAOMI é um
claro exemplo de sucesso instantaneo que gera, co-
mo externalidade negativa, a atracao de terceiros in-
teressados em se apropriar de seus signos distintivos
mundo afora. A decisdo ora comentada demonstrou
adequada sensibilidade a essa questao.

A interpretacdo do TRF2 com relacdo a aplicacdo do
artigo 124, inc. XXII1, da LPI é muito importante pa-
ra coibir que terceiros, de ma-fé, depositem e ob-
tenham marcas idénticas ou semelhantes, que ja
pertencam a empresas internacionais que, embora ja
conhecidas no pais, possam nao ter tido tempo habil
de proteger seus direitos de propriedade industrial,
mas, nem por isso, devem ter suas marcas usurpadas
por terceiros de maneira oportunista e, portanto, con-
traria a lei.

A XIAOMI é representada no Brasil pelo escritério
Gusmao & Labrunie Propriedade Intelectual.
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1 TRF2. Agravo de Instrumento n°
5010145-71.2019.4 .02.0000, Rel. Juiz Federal Con-
vocado Gustavo Arruda Macedo, 1* Turma Es-
pecializada, j. em 16/7/20.

2 Art. 124. No sdo registraveis como marca: [...]
XXII1I - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em
parte, marca que o requerente evidentemente néo po-
deria desconhecer em razéo de sua atividade, cujo ti-
tular seja sediado ou domiciliado em territério
nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha
acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento,
se amarca se destinar a distinguir produto ou servigo
idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar
confusdo ou associa¢do com aquela marca alheia.

3 Em decisdo da lavra da Dra. Caroline Somesom
Tauk, da 312 Vara Federal do Rio de Janeiro (Pro-
cesso 5064006-92.2019.4.02.5101/RJ).

4 Em deciséo exarada pela Dra. Renata Mota Maciel,
da22VaraEmpresarial ede Conflitos de Arbitragem
de Séo Paulo (Processo n®
1092241-06.2019.8.26.010 0).

*Marcos Chucralla Moherdaui Blasi é socio do es-
critério Gusmao & Labrunie - Propriedade In-
telectual.

*Jaddy Maria Alves Pereira Messias é advogada no

escritério Gusmdo & Labrunie - Propriedade In-
telectual.
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