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ABPI realiza neste més de agosto sua

212 edigdo do tradicional Semindrio
Nacional da Propriedade Intelectual. Além
de eleger como tema central a questdo da
Propriedade Intelectual como fator de desen-
volvimento, com o que evoca a importancia
da protecdo das criacdes industriais, artisti-
cas, literrias e clentificas para o progresso
econdmico, o evento traz dois outros aspectos
importantes: a realizagéo do encontro no

campus da UFES - Universidade Federal

NOTADOEDITOR

A PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO

do Espirito Santo, em Vitéria, e o langamen-
to do livro relativo a exposicao itinerante 500
Anos da Inventiva no Brasil.

Com isso, a ABPI revela o entrelace natural
do conhecimento cientifico com o crescimento
humano e material de uma nagéo, confirman-
do a atuagdo do Direito como argamassa da
estrutura de qualquer sociedade evoluida.

Manoel J. Pereira dos Santos

Diretor-Editor

I
CARTAS

Recebemos do Escritério Central de Arrecadagio e Distribuico -
ECAD a seguinte carta:

Em razao do contetido do artigo publicado na Revista da ABPI n°
51 - MAR/ABR 2001, de autoria do Dr. Victor G. Drummond,
sob o titulo “Usuario Eventual e Permanente no Regulamento de

Arrecadagio do ECAD”, o Escritério Central de Arrecadagio e
Distribuicio - ECAD, vem esclarecer o seguinte:

A Revista da ABPI, sem diivida alguma, desempenha importante fun-
¢@o na divulgago das atividades dessa nobre associacéo, publicando
artigos de notéveis profissionais que muito contribuem para o avango e
aperfeigoamento das questdes relativas & propriedade intelectual.

Entretanto, o artigo de autoria do Dr. Victor G. Drummond ¢ intei-
ramente desprovido de contetido juridico, e conflita com os objetivos
da propria ABPI, vez que em nada contribui para o aperfeicoamen-
to da legislacio ou doutrina de direitos autorais, nem mesmo repre-
senta estudo sobre a matéria que propds, pois seu autor somente dele
se serve para externar sua opiniao particular, e criticar as atividades
deste Escritério, na cobranga de direitos autorais.

Na verdade 0 ECAD, ¢ o tinico 6rgao que desde 1977, possui legiti-
midade para a arrecadagio e distribuicio de direitos autorais, confor-
me determinava o art. 115, da Lei n® 5.988/73 e atualmente determi-
na o art. 99, da Lei n® 9.610/98, sendo a qualidade de substituto
processual dos titulares de direitos autorais e de suas associacdes,
amplamente reconhecida por nossos Tribunais Estaduais e Superiores.
Por ser pessoa juridica de direito privado, est proibida a inpyrferéncia de
qualquer 6rgéo governamental em suas atividades, com bem disciplina o
art. 5°, inc. XVIII, da Carta de Repiblica, o que no significa que o
ECAD esteja livie de qualquer fiscalizagio, como equivocadamente
entendeu o Dr. Victor G. Drummond.

Isso porque, as atividades realizadas pelo ECAD, anualmente, sio
objeto de sério trabalho de auditores independentes, e ainda da fisca-
lizaio das associagdes de titulares de direitos autorais que integram
a Assembléia Geral este escritério, através da anlise de balango con-
tébil e de aprovacio de orcamento operativo.

Da mesma forma, as associacdes de titulares de direitos autorais red-
nem-se mensalmente em Assembléia Geral para tragar as diretrizes
de funcionamento e atuacio deste Escrité/Erqo, e ainda para deli-
be~rar sobre diversas questdes, entre elas, a fixagio das normas de
licenclamentz e valores a serem pagos por aqueles que se utilizam
publicamentetd} obras musiCais, liteho-musicais e de fonogramas.

No item n° 0, de seu artigo, o autor, ao contrariCE di que se propds,
ndo se empreendeu no estudo do Regulamento de A%rlcadacio do
ECAD, mas somente defendeu, de maneira tendenciosa, a reducio
da cobranga du direltos autorais de promotores de eventos, propon-
do, sem qualquer justificativa, que usuarios eventuais fossem classi-
f cados como permanentes, com o tinico obketivo de reduzir 2 meta-
de o valor da cobranca para esses casos espEcificos.

Os Tribunais superiores deste Pais inimeras vezes¥j4 se prynunciaram
no sentido de que “{abe a0 autor fixar o valor AW retribaicéo autoral
que entende devida pelo uso de sua misica”. Esqueceu-se o autor do
artigo, que os diverso eventos ocorridos nas cidades do interior do Pafs,

tais como festas de boiadeiro, feiras agropecué-
rias, e tantas outras,(néo se revestem somente do
encantamento, magia e glamour que se pretendeu
atribuir no artigo, mas que os promotores desses
eventos auferem fabulosos lucros financeiros, e a
miisica ¢ elemento fundamental que garante o
sucesso dessas festividades.

Por dltimo, 0 ECAD repudia as alegages do Dr. Victor G. Drummond,
sobre o eventual recebimento de “propinas” por fiscais ou funcionérios do
ECAD. Em primeiro lugar, porque acsOdita 0 ECAD, que a Revista
da ABPI nao ¢ sede propria para tais dentincias. Em segundo, porque o
autor do artigo citado, possuindo “... larga experéncia no mercado de show
bussiness nacional”, como alega em seu artigo, e conhecendo algum caso
de recebimento de propina como narrou, deveria denunci-lo & sucursal do
ECAD situada no estado no qual se realizou o evento, ou entio direta-
mente 2 sede deste Escritorio no Rio de Janeiro, e néo incentivar ou con-
cordar com qualquer pagamento furtivo.

Importante, esclarecer que o ECAD emite a cada més, aproximada-
mente 50.000 guias bancarias para pagamento de direitos autorais
pelos diversos usuarios em todo Pais, sendo proibido o recebimento
de quaisquer valores por funcionérios, fiscais ou representantes do
ECAD. O pagamento de direitos autorais somente se efetiva, se rea-
lizado mediante quitacio do valor da cobranca em rede bancéria
autorizada. Para tanto, deve ser realizado previamente, conforme
determina a legislacio autoral em vigor.

Assim, 0 ECAD, na qualidade de integrante do quadro de associa-
dos da ABPI e acreditando nos nobres principios que regem seu fun-
clonamento, respeitosamente requer ao ilustre Diretor Editor da
Revista da ABPI que estes esclarecimentos sejam publicados na
secdo de cartas recebidas em sua préxima edigdo.

Gléria Braga - superintendente

Recebemos do associado Victor Drummond a seguinte resposta:
Em primeiro lugar venho afirmar que, como ndo poderia deixar de
ser, aceito toda e qualquer opinido emitida por aquela instituicio,
apesar de nao representarem meu entendimento, bem como também
ndo repudio qualquer afirmagdo por parte do ECAD.

Acredito, e sei, que o ECAD possui em seu quadro de pessoal fun-
clonarios competentes e defensores do Direito de Autor.

Também néo acredito que o Direito de Autor deva ser marcado por
discusses romanticas com o sentido de se atribuir vilania a determi-
nados intervenientes. De todo modo e infelizmente, parece eventual-
mente ser aSSim N0 Nosso pafs €0 ECAD ﬂcaba por ser lembrado
como um grande vilao, o que evidentemente nao esta em causa e ndo
faz parte de meu objetivo.

De todo modo, tenho como certo que minhas declaragges e opinides
servem também para alertar aquela instituicio de alguns fatos que,
eventualmente, podem vir a passar desapercebidos.

Por outro lado acredito que o que realmente vem a ser de suma
importancia é o exercicio da democracia promovido pela ABPI
através de sua revista. Espero que, desta forma, possamos esclarecer
nossas posicdes e buscar um maior conhecimento sobre as questes
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INTRODUCAO

Nos dltimos anos, o advento de formas digitais de comunicacio
trouxe uma mudanca em nossas vidas, repercutindo em diversas
dreas da atuacio humana como o aprendizado, trabalho, lazer,
comércio e mesmo a cidadania.

Nosso estudo mostrara que esta evolugio do nivel de comunicagio
tem relagéo com outras mudangas que J4 aconteclam em outros
campos, como a propria vida e a manipulagio da matéria, caracte-
rizando um processo sistémico de alta interagio.

Essas mudancas so refletidas nas relagoes de poder dentro da
coletividade. Os individuos ganham poderes nao previstos pelos
legisladores. A problematica esta localizada no uso destes poderes
e o papel que o Estado deve exercer sobre ele.

Analisaremos casos da experiéncia americana nos quais diferen-
tes abordagens foram tomadas, com diferentes resultados. A
regulagéo obtida é dada através da colaboragéo entre as forgas
de mercado, cientifica e governamental, e nao apenas desta dlti-
ma isoladamente.

Os problemas apontados nio intentam apolar a corrente libertaria,
anarquica, de grande forca na comunidade online. Ao contrario. E
necessario encontrar a técnica ideal para a nova organizagio de

1. CEO de GEN Web Solutions. Aluno do quarto ano no curso de graduacio da
Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo. Este artigo ¢ uma adaptacio da
monografia “O Processo de Regulacio do Comércio Eletronico na Internet: Critérios e
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poderes, identificar quais fatores estao envolvidos para que o gover-
no possa corresponder as expectativas de um Estado democratico.
Para isso, estudaremos as formas de poder e como o ciberespaco ¢
por elas influenciado. Sendo o objetivo deste estudo discutir as
mudangas nas leis brasileiras, faz-se necessario verificar o papel do
Direito no processo de regulagao e saber quando e como aplica-lo
no novo contexto.

I. DESCRICAO DO FENOMENO

1. Do molar ao molecular

Uma nova cultura surge com a revolugio digital, modificando
nossa condicao como seres individuais e socias. E:studando os efei-
tos da expansao do ciberespago sobre a cultura humana, o filésofo
Pierre Lévy faz uma anélise das grandes evolugdes tecnolégicas,
identificando uma tendéncia ao aumento de precisio da técnica e
da interdisciplinaridade. O desenvolvimento das tecnologias mole-
culares aborda de forma mais precisa os objetos e processos contro-
lados, superando as tecnologias molares, de tratamento em massa
de maneira desordenada. As técnicas moleculares reduzem os des-
perdicios e as rejeicdes ao minimo, em alta velocidade, consideran-
do as microestruturas de seus objetos.

Conseqiiéncias”, elaborada para a Fapesp em caréter de iniciagdo cientifica sob orien-
tagdo do professor Luiz Olavo Baptista, aos quais o autor é imensamente grato.
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O progresso destas tecnologias ocorre em diferente velocidade nos
diversos setores da cultura humana. De forma geral, o governo acom-
panha esta evolugio em ritmo mais vagaroso, carecendg de uma
adaptaciio aos desafios propostos pela revolucao digital. E necessa-
rio superar o descompasso entre as técnicas molares que o soberano
deseja aplicar a uma sociedade organizada de forma molecular.

O professor da Universidade de Paris ilustra a aplicagao do con-
celto de tecnologias molares e moleculares em campos como a vida,
a matéria e a informago:

Na vida, anterior a molar e a molecular, a técnica arcaica transfor-
mava as espécies sem incidéncia de qualquer elemento de vontade
humana. Com a agricultura e a pecuaria, os homens iniciam uma
selecao artificial, técnica molar de escolha de certas plantas e ani-
mais. Esta técnica, apesar de ser muito mais rapida que a arcaica,
apresenta baixa eficacla quando comparada a técnica molecular: a
influéncia direta nos genes, nas moléculas.

As técnicas de dominio da matéria sao classificadas em trés catego-
rias: mecanicas, quentes e frias. As mecdnicas estio ligadas aos pri-
mérdios da existéncia humana, produzindo ferramentas como langas
e machados. Transformando as qualidades dos materiais e gerando
energla, as técnicas quentes despontam com a Revolucio Industral
através das técnicas de uso do carvao e do vapor; sua eficicia é muito
maior, apesar de ainda serem classificadas como molares. As técni-
cas frias ou moleculares seriam a nanotecnologia, o uso de supercon-
dutores, a manipulacio atomica e subatomica da maténa.

No campo da informacao, as técnicas de controle de mensagens
podem ser somdticas, mididticas e digitais. As somdticas implicam
a presenca efetiva para a produgao de signos, como as performan-
ces ao vivo de espetaculos. As mididticas fixam essas mensagens,
podendo reproduzi-las de forma independente no espaco e no
tempo, através dos sistemas de reprodugéo de textos, imagens e
sons, como a imprensa, a fotografia, a televisio. As midias trans-
portam as mensagens em escala que os melos sométicos jamais
poderiam conseguir. Entretanto, neste processo, descontextuali-
zam tals mensagens. Sdo técnicas molares, agindo sobre as men-
sagens a partir de fora, por alto e em massa; é clara a distingio
entre transmissor e receptor. Finalmente, a informatica, garantin-
do um controle total da microestrutura das mensagens, manipu-
lando os bits, ¢ uma técnica molecular, pois nao apenas as trans-
mite, mas permite que elas sejam modificadas; assim é o
hipertexto, diferente do texto tradicional, estatico. “O tratamento
molecular da informacéo”, segundo Lévy, “abre um ciberespaco
que Interconecta virtualmente todas as mensagens digitais, multi-
plica os captadores e ‘semaforos’, generaliza as interagdes e os cal-
culos em tempo real”. O hipertexto recupera a contextualizacio
perdida pelas técnicas molares.

2. Michael Hauben, The Expanding Commonwealth of Learning: Printing and the Net.
Capturado em 17 set. 2000. Online. http://wuarchive.wustl.edu/doc/misc/acn/net-
book/ch.9_printing

Mais do que meros exemplos isolados, as evolugdes apresentadas
por Lévy interagem entre si, condicionando-se mutuamente na
forma de uma espiral ascendente. Sem os avancos da informética,
por exemplo, as técnicas de engenharia genética e nanotecnologia
nao poderiam ter sido desenvolvidas; o avanco das técnicas de
manipulacdo de materiais influencia o avanco digital, com a fabri-
cagao de microchips e redes de fibra ética.

As repercussoes nao se restringem a campos eminentemente técni-
cos, mas Influenciam também a dimensdo humana de forma
impressionante. O soci6logo Manuel Castells, destacando os prin-
cipais aspectos do paradigma da tecnologia da informacdo, faz
referéncia a penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologas:
sendo todas as atividades humanas dependentes de informagéo, os
novos melos tecnolégicos de transmissao de informacoes influen-
clam os processos de nossa existéncia individual e coletiva.

llustra esta afirmag@o a descricio que os individuos comecavam a
formar sobre a informacio recebida e suas crencas, conforme
impressos eram disponibilizados pela imprensa de Gutemberg. Em
1542, Johann Sleidan, historiador alemao, fazia referéncia a arte
da imprensa e seus efeitos: “Each man became eager for knowled-
ge, not without feeling a sense of amazement at his former blind-
ness >, Um exemplo fresco em nossas memorias € a forca que a
nova tecnologia de transmissao de informagdes exerceu no proces-
so de revoluco na Europa Oriental no fim deste século.

No processo de evolugao para as técnicas moleculares, a coletivida-
de humana &, assim, influenciada por varios impulsos. Para que o
Direito possa vislumbrar as possibilidades e exigéncias da inteli-
géncia coletiva, cumprindo seu papel de manutencio da ordem
social neste processo, nao devemos aplicar cegamente as regras
existentes. Tampouco é necessario reinventar a roda: devemos
entender os principios basilares das normas j4 testadas e aprovadas
pelo tempo e adequa-los ao novo contexto.

2. A coletividade molecular

As técnicas moleculares da informatica tém como resultado direto
um aumento do poder individual de controlar o fluxo de informa-
coes, além de uma série de efeitos indiretos.

Nos primeiros anos subsegiientes ao lancamento comercial dos
computadores pessoais, a opinido geral dos consumidores era de
que computadores eram maquinas enormes, bizarras e distantes da
realidade cotidiana. Os comandos, a comunicagéo entre a maqui-
na e o usuario, eram feitos através de formulas arcanas conhecidas
por poucos. Reconhecendo este problema, os fabricantes de produ-
tos informaticos Iniciaram as pesquisas para o desenvolvimento de
computadores que proporcionassem um maior conforto para o
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usuario, aumentando o seu poder de controle sobre a maquina,
facilitando a comunicagio. Para 1sso, fugindo do padrao textual
dos Personal Computers (PCs) disponiveis, a Apple lancou o
Macintosh, o primeiro PC com interface grafica e um mouse. O
conceito iconico user-friendly de pastas, menus e lixeiras, foi mais
tarde seguido pela Microsoft com o ambiente Windows, consa-
grando um mercado de massa onde os usuérios ganharam de forma
geral um poder maior sobre seus computadores.

Atéa exploséo da Internet, este controle estava restrito a produgéo e
gerenciamento dos arquivos pessoais, a mudanga na cor da tela, ao
tamanho das letras, 2 aparéncia do desktop. Com a técnica de trata-
mento da informagio em nivel molecular, este universo é expandido:
é possivel a Interacio com diferentes comunidades online, rastrea-
mento de documentos, personalizagéo de notfcias, comprar, estudar
e trabalhar a distancia. A tecnologia evolui de forma a tornar cada
vez mais sutil a distingéo entre o espaco material e o ciberespaco.

As acdes online dos individuos tém certamente um impacto na vida
de outros individuos e da comunidade. A facilidade de reproducao
de dados que os individuos encontram no meio digital, prejudican-
do os titulares de direitos autorais, por exemplo, trouxe indimeros
debates sobre a propriedade intelectual, conflito que sera tratado
no capitulo dois.

Estamos diante de uma mudanca nas relagées de poder devido ao
progresso da tecnologia. O nivel de poder é uma medida usada
para avaliar diferencas entre individuos quanto a certas capacida-
des de atuagao. Um de seus componentes € o nivel de tecnologia e
o grau de influéncia que esta exerce sobre as relacoes humanas.
Nas relacdes online, a interacio entre homem e méquina é muito
forte, inspirando a literatura de ficgao a explorar os limites entre
esta relag@o entre corpo, alma, méquina e conhecimento’, aceitan-
do ou nao a nossa condicao como ciborgues’ na chegada do novo

3. A esse respeito, a obra de William Gibson, Neuromancer, é freqiientemente lembrada
como a primeira exploragio do conceito de ciberespaco como um mundo de informa-
cdes, onde humanos podiam separar-se de seus corpos, receptaculos que os prendiam
ao mundo material.

4. Nosso estado como ciborgues, homens-méquina, é apresentado por Tim Jordan, que
Instiga seus leitores dizendo que é possivel argumentar que os 6culos inauguraram o pri-
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milénio, reconhecemos que a dependéncia da tecnologia é uma
importante influéncia sobre nossas capacidades de agao.

O poder ¢ uma boa medida para analisar o ciberespaco, onde nio
é simples 1dentificar as bordas entre o social, o cultural e o tecno-
l6gico’. O poder direciona a discussao para questionamentos sobre
o que pode ser feito, quem tem poder e quem ndo. O poder permi-
te que comecemos com a presungao de que as anélises sociolégicas,
politicas e culturais de sociedades baseadas na tecnologia estao inti-
mamente ligadas.

3. Foucault e o poder

Conforme o homem produz e encontra novas necessidades e desen-
volve a tecnologia para a sua satisfacao, as normas que regulam as
potenciais relacdes tornam-se mais numerosas e complexas. Tais
normas existem nao apenas no plano de governador e governados,
mas nas varias esferas de poder como a familia, igreja, empresas,
organizagoes internacionais.

Para Michel Foucault, poder é uma forca que gera estruturas de
desigualdades entre as pessoas; o poder é uma relagio e ndo uma
posse. E constituido por um conjunto de taticas que afetam o coti-
diano, mas independente de uma forca de vontade orientadora,
seja individual ou organizacional. A microfisica do poder est4 difu-
sa por toda a sociedade, sujeitando os individuos a uma estrutura
de deveres formais e agressoes informais.

A visdo de poder de Foucault é interessante por desafiar a idéia de
poder como soberania tio-somente: além do triAngulo “soberano -
cidadao - direito”, devemos ter uma nocao de vigilancia e discipli-
na, de formas mais sutis, privadas, informais e materiais de coer-
¢ao. Os avancos tecnolégicos permitem um inédito armazenamen-
to e manipulacio de informacdes, que podem ser usadas com
diversos propésitos.

meiro estdgio para a aparicio dos ciborgues. Da mesma forma que as lentes ampliaram
a capacidade de visdo, as redes informaticas podem auxiliar os homens a atingir um
patamar superior de comunicagio.

5. Tim Jordan, Cyberspace: the Culture and Politics of Cyberspace and the Internet, 12 ed.,
London, Routledge, 1999, p. 8.
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Foucault aponta para o aparente conflito da coexisténcia de uma
linguagem formal de politica organizada pelas relagdes entre sobe-
rano e cidadio, expressa por regras e sangoes aplicaveis ex post
facto, ao lado de uma verdadeira experiéncia de poder exercida por
varias fontes nao-estatais’, que fregiientemente dependem de meios
materiais ou tecnolégicos de execugio de suas ordens. Esta multi-
plicidade de fontes de poder é um dos pontos criticos da regulagio
do comércio eletrdnico, pelo aumento do poder privado alterando
o equilibrio vislumbrado pelos antigos legisladores. E neste ambito
que argumentamos que as antigas normas nao estao adequadas
para lidar com as novas relaces de poder.

O pensamento de Foucault ¢, nesse sentido, o mais apropriado
para analisar as forcas de poder no ciberespago, por considerar
diversas forcas regulatérias e suas respectivas esferas de influéncia.
James Boyle contrapde Foucault & visio de um direito positivo, um
comando apoiado em ameagas, sangdes, emanadas por um sobera-
no, direcionadas a uma populagio geograficamente definida que
deve aquele soberano total obediéncia. Tal conceito é claramente
inadequado para lidar com a vida no ciberespaco.

A andlise de poder de Foucault é uma anélise das formas de gover-
nancia, nao de governo. Governancia é a analise de todos os vetores,
ndo apenas Institucionais, que regulam nossa conduta, nossas possi-
bilidades. Nao sao tao-somente as formas de agdo do Estado sobre
seu povo mas também as dos individuos consigo mesmos.

Nosso estudo buscara identificar as forgas regulatérias atuantes no
ciberespaco, sua constituicdo, sua arquitetura, estruturas e limites
direcionados a certos valores. Afinal, como toda tecnologia desenvol-
vida por homens, a Internet possu uma série de valores. Este é o pri-
meiro principio do tecnorrealismo’. Devemos fugir do mito da neu-
tralidade, de que, por ser um artefato inanimado, a tecnologia é
neutra, ndo estimula certas formas de comportamento. Ao contrério,
as tecnologias sdo repletas de conseqiiéncias, algumas desejadas,
outras imprevistas, nos campos politico, social, cultural e econémico.

4, Tecnopoder, cédigo

O tecnopoder, para Tim Jordan, é a constante oscilagio, mutagéo
entre 0s objetos que parecem ser neutros, como teclados, monitores,
software de comunicagdo, e os valores sociais e éticos imbuidos nestes
objetos. Um questiona o outro. Se um f6rum de discussoes online per-
mite que o conteddo de uma mensagem torne-se mais poderoso do

6. Conforme James Boyle, Foucault in Cyberspace: Surveillance, Sovereignty, and Hard-
Wired Censors. Capturado em 17 set. 2000. Online. http://www.tprc.org/abstracts97/fou-
cault.htm

7. O tecnorrealismo busca a compreenséo das implicacdes sociais e politicas das tecnolo-
gias de forma a alcangar um maior controle sobre a construgio do futuro, analisando
como as novas tecnologias podem auxiliar ou prejudicar a qualidade de vida pessoal,
comunitdria e as estruturas econdmicas, politicas e sociais. Mais informaces em
http://www.technorealism.org

8. Em uma hipotética reunido no mundo material, as pessoas mais carismaticas e elo-
qiientes teriam a tendéncia de atrair maior atencio de sua platéia do que os oradores
mais timidos, de voz baixa. Isso acontece, entre outros motivos, pois a nossa capacidade

que a elogiiéncia de seu orador®, podemos perguntar o porqué desta
mudanga, quem foram os arquitetos desta estrutura de comunicacio,
que fins eles tinham em mente e quais finalidades foram alcangadas.

Além do governo e do setor empresarial, existem varios grupos com
diversos interesses participando da construgo da arquitetura do ciberes-
paco. O trecho abaixo foi transcrito de A Cypherpunk’s Manifesto’:

“We must defend our own privacy if we expect to have any. We must
come together and create systems which allow anonymous transac-
tions to take place. People have been defending their own privacy
for centuries with whispers, darkness, envelopes, closed doors, secret
handshakes, and couriers. The technologies of the past did not
allow for strong privacy, but electronic technologies do. We the
Cypherpunks are dedicated to building anonymous systems. We are
defending our privacy with cryptography, with anonymous mail for-
warding systems, with digital signatures, and with electronic money.
Cypherpunks write code. We know that someone has to write soft-
ware to defend privacy, and since we can’t get privacy unless we all
do, we're going to write it. We publish our code so that our fellow
Cypherpunks may practice and play with it. Our code is free for all
to use, worldwide. We don’t much care if you don’t approve of the
software we write. We know that software can’t be destroyed and
that a widely dispersed system can’t be shut down.”

O tecnopoder est presente tanto nos ambientes online como offline,
materializando pela tecnologia as mais diversas preferéncias, como
a velocidade e seguranca de automéveis ou mesmo o sabor e tempe-
ratura de sorvetes". Estamos cercados de artefatos tecnologicos que
refletem valores sociais. A diferenca entre 0 mundo material e o
ciberespago € que no dltimo as relagdes sociais dependem funda-
mentalmente, se ndo completamente, de tecnopoderes.

Argumentamos que as estruturas do tecnopoder no ciberespago sao
mais flexivels, dinimicas, ja que a Internet pode ser modificada
com facilidade' através do seu cddigo"”, como denomina o consti-
tucionalista americano Lawrence Lessig.

O cédigo é que determina como a informagéo flui online e quem
pode controlé-la. O cédigo € a criagio dos programadores, como
os tais cypherpunks: “Cypherpunks write code”. Software, penfér-
cos, protocolos técnicos, designs de rede constituem o ciberespago
tal como o conhecemos. “Cédigo”, nesta concepcao, pode variar
dependendo do contexto. Parte do cédigo estd na camada [P
(Internet Protocol), onde os protocolos de intercAmbio de dados,

de reconhecimento sonoro permite que poucas pessoas falem simultaneamente. Uma
discussio online ndo é assim limitada e em geral ganham maior atengdo (por exemplo,
sob a forma de respostas as mensagens publicadas para comentérios) aqueles que fazem
comentarios construtivos e polémicos.

9. Eric Hughes, A Cypherpunk’s Manifesto. Capturado em 17 set. 2000. Online.
http://www.eff.org/pub/Privacy/Crypto_misc/cypherpunk.manifesto

10. Tim Jordan, 1999, p. 113.

11. Dentro do modelo chamado Open Systems Interconnect, as modificacées a que nos
referimos serlam aquelas direcionadas a camada de aplicacio.

12. Ou Lex Informatica, como prefere Joel Reidenberg em http://www.privacy.fgov.be/con-
ference/pt4_2.html
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como o TCP/IP, operam. Parte do cédigo esté acima da camada
IP, que ¢ a de maior relevancia para a teoria de Lessig. Esta cama-
da superior incluiria os aplicativos que podem interagir com a rede,
como browsers e programas de e-mail, bem como plataformas de
sistemas operacionais sobre as quais tais aplicativos podem funcio-
nar. A natureza do ciberespago é definida pelo cédigo que predo-
mina em determinado momento. Entretanto, novos padr(’)es para o
cédigo podem ser desenvolvidos e aceitos, o que influencia no pro-
duto final da regulagio, como analisaremos em nosso estudo.

Os primeiros pensamentos sobre o ciberespaco partiam da premissa
de que 0 governo no poderia regular o ciberespago e que desta forma
este permaneceria inevitavel e essencialmente livre. Contrariamente as
manifestagdes de pensamento desta primeira geracao de pensadores,
como a famosa Declaragdo de Independéncia do Ciberespago” de
John Perry Barlow, afirmamos que o cédigo nio é estatico; logo,
ndo nos garante liberdade ou justica, muito menos o desapareci-
mento do Estado.

A regulabilidade das agdes no ciberespago depende de sua arquite-
tura. E exatamente sobre o controle do cédigo que repousam os con-
flitos sobre o futuro. Com algumas arquiteturas, o comportamento no
ciberespago pode ser facilmente controlado. Com outras, nao.

Lessig, em Code and Other Laws of Cyberspace, lidera a corrente de
pensamento de que o desenvolvimento da arquitetura esta caminhando
no sentido de uma maior regulagdo. A anterior “natureza” de desre-
gulagio estd sendo modificada pelo setor privado, amparado pelo
governo, para permitir o desenvolvimento do comércio eletronico.

5. Cédigo. Forcas regulatérias

Para a New Chicago School de Lessig, sobre a coletividade
influem quatro fatores regulatérios com suas respectivas repreen-
soes: (1) leis e sangdes; (i1) normas sociais e estigmas impostos pela
comunidade; (ii) mercado e preco; e (iv) arquitetura e suas restri-
coes fisicas, sendo a regulacio final um produto destes vetores.

13. A Declaragio de Independéncia do Ciberespago pode ser encontrada em
http://www.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html

Para elucidar o conceito, ele usa a regulagio sobre o fumo como
exemplo, apontando os fatores que influenciam diretamente na
decisao de acender um cigarro:

Pela dimensao legal, o fumo € restrito em certas condigdes, como
no interior de avides e elevadores. Menores de idade também nao
podem adquirir cigarros. As normas de convivio social dizem que
o fumo ndo é recomendado dentro de um carro junto com nao
fumantes, ou durante uma refeicao. O mercado por sua vez influen-
cla pelo preco e variedade de cigarros disponiveis. Finalmente, os
limites da tecnologia, da arquitetura dos cigarros, encontram-se na
quantidade de nicotina e nos seus efeitos de dependéncia quimica.
Dos elementos apresentados, alguns ttm maior influéncia que os
outros, porém uma analise completa considera todos eles. Este
mesmo modelo pode ser usado para a anélise do ciberespago.

A descricio é simplista, apresentando a regulagio como resultado
de influéncia direta das forcas sobre o comportamento. Mais adian-
te veremos como as dimensdes interagem entre si, regulando o com-
portamento de forma indireta.

No ciberespaco, as dimensdes da New Chicago School atuam de
forma semelhante. A lei regula o comportamento através da impo-
sicdo de sancoes pela violacao de suas previsdes. As normas tam-
bém regulam pelas sancdes impostas diretamente por uma comuni-
dade online" ou indiretamente pela comunidade offline que associa
as agdes cometidas no ciberespago aos individuos no espago mate-
rial. Os mercados regulam através do preco, atraindo e afastando
consumidores e anunciantes. A arquitetura do ciberespago é o
c6digo, criando o ciberespaco e as regras que dao liberdades e res-
trigoes a0 comportamento conforme as especificacdes e valores
escolhidos pelos programadores do cédigo.

Essa anélise do Direito como um sistema dindmico e multidimen-
sional aproxima-se da célebre teoria tridimensional do Direito.
Para Miguel Reale, “a norma juridica é a indicagdo de um cami-
nho, porém, para percorrer um caminho, eu devo partir de deter-

14. O modelo de negécios do web site de “leildo” eBay, por exemplo, procura criar uma
comunidade onde os compradores e vendedores recebem “notas”, estabelecendo sua
reputacio e aumentando sua credibilidade.

Guerra
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minado ponto e ser guiado por certa direcio: o ponto de partida da

norma é o fato, rumo a determinado valor”".

A forca que o mercado exerce para a regulacio, mencionada na
teoria de Lessig, ndo seréd levada em consideracdo como uma
dimensao independente, visto que pode ser incorporada pelas
outras dimensaes.

Segundo Miguel Reale,

“a) onde quer que haja um fenémeno juridico, h4, sempre e necessa-
riamente, um fato subjacente (fato economico, geografico, demograf-
co, de ordem técnica, etc.); um valor, que confere determinada signi-
ficado a esse fato, inclinando ou determinando a agéo dos homens no
sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo; e, final-
mente, uma regra ou norma, que representa a relagio ou medida que
integra um daqueles elementos ao outro, o fato ao valor;

b) tais elementos ou fatores (fato, valor e norma) no existem sepa-
rados uns dos outros, mas coexistem numa realidade concreta;

¢) mais ainda, esses elementos ou fatores nao s6 se exigem recipro-
camente, mas atuam como elos de um processo (j& vimos que o
Direito é uma realidade histérico-cultural), de tal modo que a vida
do Direito resulta da integragio dindmica e dialética dos trés ele-
mentos que a integram.”"®

O progresso tecnolégico, mudanca no plano fatico, implica modifica-
¢oes na forma como a lei é aplicada. As dimensées do Direito néo sao
totalmente independentes; elas interagem. Para melhor compreender
ateoria, o professor Reale, em aula proferida na Universidade do Rio
de Janeiro, ofertou a seus alunos o seguinte caso:

“Eu tive um fato muito curioso. Havia em Sao Paulo uma grande
casa de modas chamada Casa Vogue, que era, digamos assim, o
esplendor da moda feminina. A Casa Vogue cresceu muito, cresceu
tanto que o dono da casa, que era meu cliente, resolveu derrubar
uma parede para aumentar a sua oficina. Sabendo disso, o locador
entrou na mesma hora com uma acéo de despejo, porque havia uma
cléusula no contrato que proibia alteracdes no imével locado.
Aceitando a causa, procurei no Cédigo Civil um artigo, segundo o
qual os tapumes, as paredes divisérias de madeira, podem ser remo-
vidos livremente pelo locatario. Entao eu disse ao Tribunal de Sao
Paulo mais ou menos o seguinte: ‘Ilustres desembargadores, o que
houve foi uma mudanca essencial no plano dos fatos. O Cédigo Civil
brasileiro foi feito numa época em que as paredes sustentavam edifi-

15. Miguel Reale, “Linha Evolutiva da Teoria Tridimensional do Direito”, Revista da
Faculdade de Direito, Sao Paulo, v. 88, p. 303, 1993.

16. Miguel Reale, Licdes Preliminares de Direito. 12 ed., Sao Paulo, José Bushatsky, p. 74,
1974.

17. Miguel Reale, 1993, p. 310.

18. Exemplo dado por Lawrence Lessig em Code and Other Laws of Cyberspace. 1%t ed.,
Cambridge, Harvard Press, 1999.

19. Ve, por exemplo, a Lei Estadual n® 11.999, de 3 de agosto de 1992, do Estado do Cears,
que dispde sobre a proibigio do uso do fumo em estabelecimentos da rede estadual de
Satide e de Educagio bem como nos veiculos de transportes coletivos intermunicipais.

clos, mas, hoje em dia, quando os edificios tém estrutura metélica, ou
de cimento armado, as paredes internas sao removiveis como se fos-
sem tapumes, ndo afetam a estrutura do edificio. Quando o inquili-
no sair, no término do contrato, ele repora a parede no lugar’. Eu
ganhel a causa e ganhel mais experiéncia juridica.””.

Foram descritas as dimensdes que regulam o individuo. Tais
dimensdes podem ser modificadas. No caso analisado, a lei foi alte-
rada mediante o fato, ou arquitetura: a evolugdo das técnicas de
construgao implicou mudangas na cldusula contratual por uma
ampliacdo da interpretacao da lei.

Para nosso estudo, sao importantes as mudangas que a lei e a
arquitetura terao influenciando as outras dimensdes, por ser a lei a
dimensdo mais auto-consciente e a arquitetura a mais penetrante.

A lei funciona de duas formas distintas: de forma direta, indicando
como os individuos devem se comportar e os ameacando com sangdes
caso descumpram as regras, e de forma indireta, buscando modificar
as outras forcas regulatérias. A influéncia da lei sobre as outras for-
¢as é uma regulagao indireta. Retomando o exemplo do combate ao
fumo': o governo pode usar a le1 diretamente, proibindo o fumo em
locais pﬁblicos'g, desta forma regulando diretamente o comportamen-
to que deseja modificar. Ou a lei poderia influenciar indiretamente,
criando uma campanha de mbito nacional, visando a alertar a popu-
lagdo sobre os maleficios advindos com o habito do fumo®, assim,
modificando as normas sociais como maneira de controlar o compor-
tamento. Ou entdo a lei poderia agir de forma indireta exigindo que
os fabricantes reduzam o nivel de nicotina, desta forma regulando o
plano dos fatos de modo que a dependéncia quimica pelos cigarros
diminuisse e, assim, diminuindo seu consumo.

Cada uma destas agdes teria uma certa vantagem e um certo custo.
A verdadeira arte é saber balancear estas formas de regulacao de
modo a obter um resultado otimizado. E., para o ciberespaco, con-
siderada a teoria do tecnopoder, uma maneira interessante de obter
a regulagéo é através dos fatos: modificando a prc')pria arquitetura
das instituicdes que produzem a arquitetura, como tentou o FBI”,
solicitando que a Internet Engineering Task Force, um dos organis-
mos que participa do processo de padronizagio do ciberespago®,
produzisse um novo modelo para que permitisse a interceptacio
das comunicaces na Internet, de maneira semelhante como foi
feito com a modificagio dos padrdes da arquitetura de telefonia
digital, para facilitar a quebra do sigilo telefonico®.

20. E o texto do artigo 12 da Lei 7.488, de 11 de junho de 1986, que institui o Dia
Nacional de Combate ao Fumo.

21. McCullagh, Declan. IETF Says ‘No Way” to Net Taps. Wired News, Washington, 11
nov. 1999. http://www.wired.com/news/politics/0,1283,32455,00.html

22. Internet Engineering Task Force. Overview of the IETF. Capturado em 17 set. 2000.
Online. http://www.ietf.org/overview.html

23. Communications Assistance of Law Enforcement Act (CALEA), Pub. L. n2 103-
414, 108 Stat. 4279 (codified at 47 U.S.C. §§ 1001-1010), solicitando que com-
panhias telefonicas selecionassem uma arquitetura de rede que facilitasse a escuta
telefonica.
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Vemos que as formas indiretas de regulagao sdo mais sutis e assim
devemos sempre estar atentos aos valores fundamentais da socieda-
de a que se destina proteger. O problema néo é com a regulacéo
indireta, mas sim sobre a transparéncia deste processo. Em uma
democracia as regulagdes devem ser piiblicas.

A 1déia do tecnopoder expande as ferramentas que o governo pode
usar para a regulacio, dada a dependéncia que o ciberespago tem
da tecnologia. O cédigo torna-se mais uma ferramenta de regula-
¢o. Indiretamente, regulando a producio do cddigo, o governo
pode atingir fins regulatérios. Devemos estar atentos a esta regula-
¢do, pois ainda nao temos uma nogéo clara sobre os valores relacio-
nados a esta crescente eficiéncia regulatéria. Lembrando a férmu-
la realeana de que “o Direito é uma integragio normativa de fatos
segundo valores”, é imprescindivel estabelecer quais sao os valores
que devem orientar a produgio legislativa.

Esta possibilidade ja havia sido apresentada pela visao pioneira de
Luiz Olavo Baptista em tese de 1986:

“J4 no que se refere aos controles prévios no se pode dizer o mesmo.
O fato de que as TEIF podem ser originadas quer de um cartao de
crédito, quer de um terminal situado em um estabelecimento comer-
cial ou industrial qualquer, ou mesmo em terminais abertos ao pabli-
co dia e noite, apresenta problemas que deverao ser resolvidos nao s6
em termos regulamentares, mas também em termos de programacao.
Aqui, coloca-se um interessante problema para os estudiosos de
Teoria Geral do Direito, o da possibilidade de existéncia de regras
de conduta, dirigidas as pessoas, via computador!”

Este controle da conduta via computador deve estar orientado de
acordo com os principios j& existentes. Para o professor da Faculdade
de Direito da Universidade Harvard, Laurence Tribe, devemos
encontrar maneiras de neutralizar a tecnologia, mantendo os valores
oniginais da Constituicio, papel que deve ser exercido pelos juizes:

“Constitutional principles should not ‘vary with accidents of
technology’. In a sense, that’s the fifth and final constitutional axiom
[ would urge upon this gathering: that the Constitution’s norms, at

24. Laurence Tribe, The Constitution in Cyberspace. Capturado em 17 set. 2000. Online.
http://www.sjgames.com/SS/tribe.html

their deepest level, must be invariant under merely ‘technological’
transformations. Our constitutional law evolves through judicial
Interpretation, case by case, In a process of reasoning by analogy
from precedent. At its best, that process 1s ideally suited to seeing
beneath the surface and extracting deeper principles from prior deci-
sions. At its worst, though, the same process can get bogged down
in superficial aspects of preexisting examples, fixating upon unessen-
tial features while overlooking underlying principles and values.”

Concordamos que o método mais adequado é ler a Constituicao de
forma diferente, para proteger na mesma medida os valores que ela
preve. Entretanto, em alguns casos esta releitura nao sera simples,
e poderemos nos deparar com o que Lessig chama de ambigiiida-
des latentes, momentos em que deveremos fazer uma escolha entre
diferentes possivels alternativas, cada uma coerente com os valores
constitucionais. Sao pontos nio tratados com clareza pelos legisla-
dores, novos tépicos. Esta novidade pode transpirar um caréater
politico nas decisdes a serem tomadas e as cortes podem preferir
deixar tais discussdes para os legisladores, como o juiz Kaplan fez
no julgamento do caso DeCSS, que ser4 analisado.

A revolugio digital abala novamente a presungio da existéncia de
um ordenamento juridico completo. Devemos nos preparar para
preencher novas lacunas. Apesar da releitura ser uma das formas
para lidar com estes novos desafios, a simples analise das decisoes
e valores do passado pode revelar nao ser suficiente, como no caso
das ambigiiidades latentes.

A releitura em particular é uma técnica Gtil para a decisao de con-
flitos dentro de uma ordem interna, por fazer referéncia aos valores
constitucionais de um povo. Entretanto, muitos sdo os problemas
que estdo interconectados no espaco mundializado, em um nivel
superior e mais amplo. Os sistemas de governos nao estao prepa-
rados para responder a estas exigéncias.

Lessig reconhece que a releitura tem suas limitagdes. Destacamos
0s casos nos quais a base tecnolégica comum do ciberespaco gera
uma nova dimensio de demandas que nao tem seus efeitos limita-
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dos a uma cultura e sistema juridico regional, mas de influéncia glo-
bal. Deve entdo o direito internacional ocupar-se de organizar as
jurisdigdes nacionais e uniformizar uma norma para atender com
eqiiidade a todos®. O direito internacional leva em conta o poder
das situacdes transnacionais, que podem envolver individuos,
empresas, Estados, organizagdes de Estado ou outros grupos.

II. Duas QUESTOES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Na primeira parte mostramos como a revolucio digital altera o
anterior equilibrio de poder e que individuos, organizagdes e gover-
nos reagem de formas distintas a essas mudancas. Neste processo,
o papel do Estado é questionado pelo aumento de poder de seus
nacionais e pelas dificuldades que a Internet apresenta a regulagio
tal como sua arquitetura é encontrada hoje.

Nesta parte vamos analisar a aplicacio dos conceitos ja desenvolvi-
dos a duas questoes relacionadas ao campo da propriedade intelec-
tual: sistemas de protecdo a direitos autorais e patentes de softwa-
re. A tecnologia, como ferramenta de controle, pode atuar de
forma a assegurar a manutencio de certos valores.

Todavia, existe a possibilidade de um exagero no uso deste controle,
um fenomeno que Andrew Shapiro chama de oversteer, “derrapa-
gem”. A analogia simboliza o motorista inexperiente que tenta exer-
cer, em uma manobra, uma forca tao grande que acaba perdendo o
controle, indo além do planejado, com conseqiiéncias perigosas.
Conforme abracamos o potencial de controle que o ciberespaco nos
oferece, devemos lidar com este poder com cuidado.

Analisamos aqui as consegiiéncias dos critérios para a adaptagdo juri-
dica as novas relagoes humanas. A anélise apenas de jurisprudéncia
nacional ficaria prejudicada em razao da escassez de casos relacionados
a0 tema no Brasil. Desta forma nossa pesquisa recebeu uma abordagem
com enfoque na experiéncia dos Estados Unidos, devido ao seu relati-
vo avango Jurisprudencial, doutnndrio e legislativo sobre a matéria.
Entretanto, em especial no que se refere ao direito de autor, o estudo de
direito comparado exige cuidado com as distingdes entre os sistemas
juridicos analisados, em especial o sistema individual e o comercial.

O sistema individual, droit d’auteur, é o da Convengao de Berna,
subjetivo, buscando a protecio do autor. Caracterizam este regime
o alcance limitado das convencdes celebradas pelo autor para a
exploragdo da obra, a interpretacio estrita dessas convengdes,
criando limites contratuais em defesa dos interesses do criador e a
protecio independentemente de registro.

O sistema comercial, copyright, é o desenvolvido nos paises de
influéncia anglo-saxa. E objetivo, voltado para a obra em si. O copy-

25. Esta tendéncia é visivel na Politica Uniforme de Resolucio de Disputas sobre nomes de
dominio elaborada pela ICANN encontrada em http://www.icann.org/udrp/udrp.htm

26. John P. Barlow, Selling Wine without Bottles. Capturado em 17 set. 2000. Online.
http://www.eff.org/pub/Publications/John_Perry Barlow/HTML/idea_economy_arti-
cle.html

right é concedido ao titular, sendo exigidas algumas formalidades para
seu exercicio de exclusividade conforme definido pela Convengio de

Genebra de 1952.

Independentemente do sistema de protecdo autoral, fato é que a per-
feicao das cépias feitas através de sistemas digitais e o relativo baixo
custo associado a estas copias levou a uma crenca de que o sistema de
direitos autorais era ineficiente para proteger as criagdes intelectuais
na Internet. John Perry Barlow chegou a afirmar que tudo o que
sabfamos sobre a propriedade intelectual até entdo estava errado®.
Além desses argumentos, predominava o sentimento de que o gover-
no nao teria como rastrear e punir aqueles que violassem os direitos.

Eistas discussoes causaram panico para a inddstria privada e para os
operadores do direito, que, para equilibrar a mudanga causada pela
tecnologia, pretendiam ampliar os direitos de propriedade intelectual.

A batalha entre a tecnologia e a norma juridica faz parte da histé-
ria do direito autoral. Antes do advento da imprensa, os custos asso-
clados a copia das obras artisticas eram tao grandes que nao justifi-
cavam a existéncia de uma protecao por parte do governo através de
lets. Analisando o progresso da propriedade intelectual, percebe-
mos um delicado equilibrio entre a ampliagao dos direitos concedi-
dos pelo Estado e as ameacas da tecnologia em facilitar a copia.

1. Copyright Management Systems

A novidade trazida pela revolucio digital é o uso da prépria tecno-
logia para proteger a propriedade intelectual. Cada vez mais os sis-
temas de criptograﬁa € seguranca tendem a proteger os autores.
Estas ferramentas sio conhecidas de forma genérica como
Copyright Management Systems (CMS), com premissas nos trus-
ted systems ou secure digital envelopes, que protegem o contetido
autoral dando acesso e subsegiiente copia ou impressao apenas na
extensao das concessdes do autor original”’. Mark Stefik assim des-
creve o trusted system:

“A trusted system s a system that can be relied on to follow certain
rules. In the context of digital works, a trusted system follows rules
governing the terms, conditions and fees for using digital works.
Suppose that you have a digital work stored on a trusted system, and
you do not have a right to copy the work. Then if you ask the trusted
system to make a copy, 1t simply will not do it. Instead, it will give you
an error message. If you do have a right to copy and, for example,
exercising the right requires paying a fee and certification that you are
over 18 years old, then the trusted system would first make sure that
the conditions are satisfied. Only then would it make the copy.

Suppose that a customer then wants to buy the digital work. In a
typical case, he would use a network browser to select the digital

27. Conforme Charles Clark, The Publisher in the Digital World,
http://associnst.ox.ac.uk/~1csuinfo/clark.htm, e Mark Stefik, Shifting the Possible: How
Digital Property Rights Challenge Us to Rethink Digital Publishing,

http://www.law.berkeley.edu/journals/btli/articles/12_1/Stefik/html/text.html
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work from an on-line distributor. At this point, the two systems-the
consumer’s system and the distributor’s system-need to establish
that they are both trusted systems and to determine their security
levels and billing methods. One way to do this is with a challenge-
response protocol. This protocol is similar to what you might ima-
gine in a ‘spy versus spy’ scenario when two secret agents who are
strangers to one another first meet.””

Diferentemente de leis ou contratos, que necessitam da participacio
do Judiciério para executar suas previsoes, através de sancdes apés
a ocorréncia das infracdes, a proteao através da tecnologia cria bar-
reiras a propria violacio. Este sistema de protecio torna-se mais
poderoso ainda quando amparado pela lei, pela regulacio indireta.

A regulacio indireta a que nos referimos ¢ a da lei regulando a tec-
nologia. O desenvolvimento de técnicas de fraude a sistemas de
protecdo sempre caracterizou uma verdadeira corrida entre as for-
mas de seguranca € as técnicas de fraude. Entretanto, a lel pode
contribuir com a regulacio indireta, como fez a Digital Millennium
Copyright Act (DMCA) norte-americana, que incluiu a previsio
de antifraude, que considera crime praticamente toda tentativa de
fraude aos sistemas de protecao de direitos autorais, assim como a
produgo e oferecimento ao piblico deste tipo de tecnologia.

O DMCA foi promulgado em outubro de 1998 como uma adap-

tacdo a lei de copyright para a era digital, resultado do WIPO
Copyright Treaty, que em seu artigo 11 previa que cada Estado
“shall provide adequate legal protection and effective legal protec-
tion and effective legal remedies against the circumvention of effec-
tive technological measures that are used by authors in connection
with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne
Convention and that restrict acts, in respect of their works, which
are not authorized by the authors concerned or permitted by law”.

28. Mark Stefik, Shifting the Possible.

29. 17U.8.C. §§ 1201 (@), (0, (2), ().

30. A argumentagdo de William Craig, fundador da empresa, era de que suas atividades
estavam sujeitas a0 Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission,
que eximia as operacdes de Internet de serem reguladas. A decisdo sobre se suas ativi-
dades realmente infringiam ou nao as leis canadenses nao chegou a ser resolvida, pois
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Para Lessig, o grande problema deste sistema de regulacio é que o
uso nao autorizado de uma obra nem sempre ¢ caracterizado como
infracao; os CMS desconsideram a importancia que o uso livre tem
para a socledade. Nada assegura que os sistemas privados de pro-
tecdo, como os trusted systems, irdo incluir a previsao de uso livre
conforme as previsoes legais. O DMCA prevé algumas hipéteses
de uso considerado livre, como a engenharia reversa, testes de segu-
ranca, pesquisa de criptografia e certos usos por bibliotecas”.

Como uma tecnologia de caréter transnacional poderia adequar-se as
diversas particularidades que o uso livre teria de pais para pais? O
problema ¢ agravado ao observarmos que as decisdes sio tomadas
em Gltima instancia pelos Estados Unidos, devido & forca de suas
empresas e leis. Exemplo fol o julgamento da empresa canadense
[CraveTV, que transmitia programacio televisiva pela Internet de
forma permitida naquele pais®, mas nao nos Estados Unidos. Duas
acdes foram mowvidas contra aquela empresa, uma composta pela
National Football League e National Basketball Association e outra
composta por diversas empresas da inddstria cinematografica. De
acordo com a medida cautelar concedida em favor das empresas
americanas, a empresa canadense nao deveria transmitir seu conted-
do para os Estados Unidos por 90 dias, o que implicou a suspensao
completa de suas atividades. Trés semanas depois da decisao amer-
cana, a ICraveTV e os querelantes entraram em acordo. Este é um
exemplo de como casos onde deveria prevalecer a lex fori acabam tor-
nando-se confusos em questdes envolvendo a Internet.

Além do desafio imposto as hipéteses de uso livre, os CMS
ameacam a privacidade dos individuos na medida em que preci-
sam de certos dados para sua correta operagao. Pela descricio de
Stefik, elementos como a idade do usuério e a sua vontade em
fazer copias da obra sao informados ao sistema de gerenciamen-
to das informagoes. Este sistema potencialmente teria muitas

em ocasiao na qual empresas canadenses processavam a [Crave TV, um acordo foi fir-
mado entre as partes. Para o professor da University of Ottawa, Michael Geist, a
ICrave TV néo teria infringido qualquer lei canadense caso estivesse apenas retrans-
mitindo sinais inalterados. O ponto da discussdo que nos interessa é que se tais ativi-
dades fossem consideradas legais em territério canadense, nao seriam pelas leis ameri-
canas, que prevaleceram apés a decisao do juiz Donald Ziegler em conceder medida
cautelar contra as operaces da empresa que tivessem efeitos em territorio americano.

ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

MATOS &



i

0 EQUILIBRIO DO PODER NA REGULACAO DA INTERNET

informagdes pessoals sobre seus usuérios e sobre as obras consul-
tadas por estes.

Para Julie Cohen, da Universidade de Pittsburgh, deveria existir
uma forma legal de protegdo a antiga anonimia existente antes do
surgimento desta forma de monitorizagao. Existe um valor de “liber-
dade intelectual”, de que possamos ler anonimamente. A respeito
da ameaca ao uso livre, ela defende um direito de resistir, de burlar
os trusted systems quando o uso for previsto pela lei como livre.

Estas solucdes buscam realizar uma espécie de releitura. Porém nao
caracterizam a releitura completamente, pois estamos tratando de
questoes inéditas, nao previstas pelos legisladores devido as antigas
relacdes de poder que impediam este controle de direitos autorais’".

E justificado 0 medo de que a tecnologia possa prejudicar os auto-
res, pela copia e distribuicio de material com facilidade, baixo custo
e alta qualidade, em geral com impunidade. Entretanto, as tendén-
clas de protecio da informacio dos governos e individuos estio
caminhando de forma abusiva; as técnicas contratuais® e os CMS
cada vez mais diminuem os direitos dos usuérios, implantando um
sistema de uso mediante pagamento; o uso livre fica ameacado. Este
exagero no exercicio do controle é uma modalidade de oversteer,
“derrapagem”. Shapiro é da mesma opinido de Cohen sobre a exis-
téncia de um direito a burlar dos mecanismos de protecao:

“Government should recognize the importance of this breathing room,
by adopting a rule analogous to fair use that might be known as ‘fair
hacking’ or ‘fair breach’. This would give individuals the right in certain
limited situations to circumvent technological protections of information
or to ignore the provisions in clickwrap contracts. If legislatures fail to
enact such exceptions, courts should find that constitutional principles,
including the First Amendment, require that they be recognized.”

1.1. O caso DeCSS

O juiz Lewts Kaplan trouxe uma resposta a este dilema nas dlti-
mas palavras de uma sentenca de 89 paginas a respeito do caso

31. O Congresso americano debateu muito estas questdes antes da aprovagio da versio

final do DMCA, conforme declaragio do juiz Kaplan.

DeCSS, no qual oito grandes esttidios cinematograficos america-
nos processavam os responsaveis pelo web site 2600.com, distribui-
dor do software DeCSS que permitia a fraude de mecanismos de

protecao de DVDs.

O Content Scramble System (CSS) é um meio de controle de aces-
so e prevengao de copia, desenvolvido pela inddstria cinematogréfi-
ca, com o uso de criptografia implementada de forma que apenas os
aparelhos de reproducio de DVDs possam decifrar e reproduzir,
mas nao copiar, os filmes em DVDs. A tecnologia necessria para
isto deve ser obtida através de licenciamento. O DeCSS ¢ um soft-
ware que permite a fraude ao sistema CSS dando o poder aos seus
usuarios a assistir a DVDs em aparelhos nao licenciados e inclusi-
ve fazer copias digitais. Este software foi desenvolvido através de
engenharia reversa por Jon Johansen, um noruegués de 15 anos de
idade, junto com dois outros individuos que nao tardaram em divul-
gé-lo na Internet em seus web sites pessoais.

Apés essa divulgacio inicial, varios web sites copiaram o software,
que passou a ser disponivel em diversas fontes pela Internet. Cientes
disto, os estiidios cinematograficos passaram a enviar diversas noti-
ficagdes extrajudiciais exigindo que o DeCSS nao permanecesse
disponivel ao piblico, o que for cumprido por parte consideravel dos
operadores daqueles web sites, mas nao pelos réus. Em janeiro de
2000, Eric Corley foi processado por oferecer o DeCSS para
download pelo web site de sua empresa, 2600 Enterprises, Inc.

Obedecendo a decisio da medida cautelar, o réu removeu o
DeCSS do web site 2600.com, porém, no que chamaram de elec-
tronic civil disobedience, instigaram diversos outros web sites a ofe-
recer o software para download com um pedido que dizia “We have
to face the possibility that we could be forced into submission. For
that reason it’s especially important that as many of you as possi-
ble, all throughout the world, take a stand and mirror these ﬁles”,
assim, buscando frustrar os fins dos autores e da decisao judicial de
impedir a propagagio do software.

32. O problema encontrado no sistema anglo-saxdo imposto pelas clausulas de cessao de
direitos através de clickthrough agreements e shrinkwrap licences é amenizado no sistema
juridico patrio, que considera muitas destas provisoes abusivas e nulas de pleno direito.
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A argumentagéo do réu era de que o DMCA nao deveria afetar sua
conduta, pois se houver restricio de uso de mecanismos de fraude a
sistemas de prote¢io a propriedade intelectual, isto prejudicaria
aqueles que desejam obter acesso as obras protegidas com a inten-
cdo de exercer o uso livre (fair use). Assim, aqueles que desejam
exercer o uso livre, ndo infrator, das obras protegidas precisam de
meios como o DeCSS para burlar os meios de controle de acesso.

Os autores, por sua vez, empreenderam legitimamente capital e
esforcos para a producdo de seus filmes na expectativa de obtengio
de retorno econdmico dentro da protecio concedida pelos institu-
tos de propriedade intelectual. Para eles, o advento de novas tecno-
logias ndo deve abalar esta estrutura, de longa data.

De fato, os CMS tém a capacidade de prevenir tanto o uso infrator
como o uso livre, surgindo um conflito entre o uso destas ferramentas
de controle de acesso e o uso livre. Os réus, como observa Kaplan,
nao foram os primeiros a reconhecer esta possibilidade. O congresso
americano, no processo legislativo que deu origem ao DMCA, esta-
va preocupado com esta questao. Os proponentes de medidas mais
robustas de controle das obras intelectuais argumentavam que a pro-
tecao legal contra a fraude deveria ser essencial para que os titulares
dos direitos intelectuais fossem devidamente protegidos. Seus oponen-
tes respondiam dizendo que o monopélio inapropriado do copyright
poderia prevenir o seu uso livre. Ao fim, o congresso chegou a uma
decisio, cujo mérito ndo deve ser discutido pelo Judicidrio. A lei ¢

clara em estabelecer que a publicagio do DeCSS viola o DMCA.

Kaplan finaliza sua sentenca apontando a impossibilidade do fair hack
por decisdo judiciéria, argumentando que “each side 1s entitled to its
views. In our society, however, clashes of competing interests like this
are resolved by Congress. For now, at least, Congress has resolved this
clash in the DMCA and in plaintiffs’ favor. Given the peculiar charac-
teristics of computer programs for circumventing encryption and other
access control measures, the DMCA as applied to posting and linking
here does not contravene the First Amendment. Accordingly, plaintiffs
are entitled to appropriate injunctive and declaratory relief”.

33. State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. Capturado em 17 set.
2000. Online. http://www.law.emory.edu/fedcircuit/july98/96-1327 .wpd.html
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A decisio sobre a provisao da Section 1201 (a) (1) do DMCA que
diz que “no person shall circumvent a technological measure that
effectively controls access to a work protected under this title” s6 teria
efeito apos dois anos a partir de outubro de 1998 para que o
Congresso tivesse tempo para investigar como melhor conciliar os inte-
resses privados e paiblicos, resultado que deve ser divulgado em breve.

2. Patentes de software

As patentes sao uma forma de regulacio, um monopélio concedi-
do pelo governo. Este monopélio tem a finalidade de estimular a
producio cientifica. Muitas pesquisas e invencdes nao teriam sido
feitas sem a protecao governamental das patentes. Porém, a prote-
¢ao demasiada nao implica necessariamente um aumento na pro-
ducdo cientffica, em especial para as questées do ciberespago.

Os requisitos para a concessao de patentes como a novidade, ndo
obviedade e utilidade sao de dificil identificagdo em um novo campo,
onde néo existe um consenso sobre o atual estado da técnica, ou prior
art. Assim, nos Estados Unidos, uma série de patentes duvidosas
comegou a ser aprovada pelo United States Patent and Trademark
Office (USPTO) para criagdes relacionadas ao ciberespaco.

Uma decisio de segunda instancia, reformando o entendimento
anterior, abriu precedente para a aprovagio das patentes de negé-
clo (business methods patents)” com o reconhecimento da patentea-
bilidade do sistema informatizado Hub and Spoke, que manipula-
va os ativos de fundos de investimento dentro de um portfélio. A
corte reconheceu a sua utilidade prética, sendo suficiente a produ-
¢ao de um “useful, concrete and tangible result”, mesmo se referido
resultado fosse simplesmente expresso em nidmeros. Assim, o
Federal Circuit deixou claro que a protecio as patentes no mais
sera negada com a justificativa de ter produgio de resultados pura-
mente numéricos ou serem simples métodos de negdcios.

As criticas a este sistema argumentavam que a partir da implanta-
¢ao da comunicacdo pelo protocolo TCP/IP uma infinidade de
novas possibilidades surgiu, nao pelos frutos de esforcos conduz-
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dos por pesquisadores e capital investido, mas pelo fato de ser o
TCP/IP uma linguagem versatil que permite muitas aplicacdes.

As business methods patents davam aos seus titulares um monopé-
lio sobre a forma de conducao de negécios que iniciassem por melos
tecnoldgicos. Se isto j4 é preocupante no mundo material, no cibe-
respaco é mais ainda, pois nao existe limite para este tipo de paten-
te. A quase totalidade dos métodos de comércio eletronico em prin-
cipio comecam através de tecnologia, do cddigo. Assim, todos os
métodos negociais de Internet sao potencialmente patenteaveis.

O medo dos criticos a este sistema, que poderia ensejar a conces-
sdo de patentes a Inimeras aplicag()es, se concretizou: estranhos
resultados tém sido aprovados pelo USPTO. A patente america-
na niimero 5.715.314, por exemplo, d4 ao seu titular o monopé-
lio a “network-based sales systems”, o que é uma descricio dema-
siadamente genérica, podendo ser interpretada como qualquer
atividade de comércio eletronico. As criticas as patentes de negé-
cio recrudesceram os critérios de andlise do USPTO, que
incluird uma ampla busca por documentos patentarios americanos
e literatura nao-patentaria, bem como um segundo nivel de revisao
para os pedidos aprovados.

Diante das patentes de software, cada vez mais as empresas de tec-
nologia tém se preocupado em estabelecer tanto estratégias defen-
sivas, checando se suas atividades nao infringem patentes existen-
tes, como ofensivas”, garantindo que todas as suas 1déias possam
ser expressas sob a forma de patentes.

O congresso americano tem forcado cada vez mais a producio de
novas leis aumentando a protecio da propriedade intelectual de
forma geral. A protecio concedida pelas patentes, como vimos, ¢
uma forma de regulagio pelo governo que tem um forte fundamen-
to economico. No contexto da nova economia, questionamos os
beneficios econdmicos trazidos pelas patentes de software. Estaria
o equilibrio da propriedade intelectual resguardado neste contexto?

A Amazon.com, apés receber sua patente nimero 5.960.411 para a
tecnologia one-click purchasing®, sobre “method and system for placing
a purchase order via a communications network” causou grande furor,
principalmente para Richard Stallman, fundador da Free Software
Movement, que argumentou que um boicote deveria ser feito aquela
empresa37 quando esta usou sua patente sobre esta ¢bvia e importante
tecnologia35 contra a sua concorrente, BamesandNoble.com, obtendo
liminar em 1% de dezembro de 1999, manifestando sua intencio de
monopolizar o comércio eletrnico.

34, USPTO. Business Methods Patent Initiative: An Action Plan. Capturado em 17 set.
2000. Online http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/actionplan.html

35. E a recomendacio de diversos consultores americanos, como David Kline, no artigo
“The Best Offense Is a Pit Bull Patent Lawyer”, publicado na revista eCompany Now,
de junho de 2000.

36. USPTO. Method and System for Placing a Purchase Order Via a Comminications Network.
Capturado em 17 set. 2000. Online. http://www.gnu.org/philosophy/amazonpatent.html

37. Richard Stallman, Boycott Amazon!. Capturado em 17 set. 2000. Online.
http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html#whyBoycott

Em resposta as indmeras criticas que recebeu da comunidade onli-
ne, Jeff Bezos, presidente da Amazon.com, divulgou uma carta
aberta, em que reconhece que as patentes prejudicam o desenvolvi-
mento do comércio eletronico e propde algumas mudancas, como a
diminuicéo do prazo de protecio®. Entretanto, Bezos afirmou que
ndo pretende abdicar as suas patentes voluntariamente. Em feverei-
ro, a Amazon.com anunciou que recebeu uma patente para o soft-
ware relacionado ao seu programa de filiagio que pode causar
comogao maior do que a patente one-click. O programa de filiacio
permite que outros web sites facam um link para a Amazon.com e
recebam uma comissdo pelas vendas efetuadas pelas suas “indica-
¢oes”. Viérias outras empresas usam um sistema similar.

Se nao respeitarmos o equilibrio que este instituto deve ter, os
custos serdo maiores que os beneficios. A objecao deste mono-
pélio pelos seus tedricos beneficiarios, algumas empresas de soft-
ware, incluindo grandes nomes como Oracle e Adobe, indica
que talvez ndo seja esta a melhor alternativa para lidar com a
questdo, pois o processo de desenvolvimento de software pode
tornar-se muito caro.

Eiste problema é muito perigoso, principalmente no contexto do comér-
cio internacional. Para usar uma idéia ou tecnologia no ciberespago, as
pessoas deveriam entrar em contato com companhias americanas,
detentoras de praticamente todas as patentes relacionadas a tecnologias
para Internet. Este mercado global tendencioso deve ser combatido.

Luiz Olavo Baptista informa que ja em 1979 Alan Salzman pre-
via os efeitos dos conflitos de tratamento internacional a proteao
do software e o poder econdmico americano, afirmando que “o
grosso da sua producdo ocorre neste pafs. Mas, assim como é
impossivel avaliar os efeitos domésticos potenciais da patenteabili-
dade dos programas, ndo ¢ possivel avaliar os efeitos que uma deci-
sao unilateral dos Estados Unidos teriam para encorajar desenvol-
vimentos similares em outros paises”.

Observamos hoje esses efeitos: apés diversas formas de pressao, o Japao
incorporou ao seu sistema Juridico a previsao de protecio a patentes de
software. A questdo, levada ao conselho administrativo do European
Patents Ofﬁce, tende a aprovagao de patentes de software também para
a Europa, como J4 manifestado em controversa votacio® de 10 votos a
favor e 9 contra. Ainda em novembro deste ano uma conferéncia sera
feita para ratificar esta decisao. Isto insinua uma tendéncia de exporta-
¢do das leis americanas para o mundo. Se aprovada, o software na
Europa receberé tanto o tratamento autoral como patentério.

38. Através de um pequeno arquivo, o cookie, o browser pode manipular informacdes sobre
a identidade do consumidor no processo de compra.

39. Jeff Bezos, An Open Letter from Jeff Bezos on the Subject of Patents. Capturado em 17
set. 2000. Online. http://www.amazon.com/exec/obidos/subst/misc/patents.html/102-
3131897-1582554

40. Verlag Heinz Heise, Europdisches Patentamt befiiwortet Software-Patente. Capturado
em 17 set. 2000. Online. http;//www.heise.de/newsticker/data/odi-14.09.00-000/
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Seria a necessidade de protecio por patentes para o software uma
condigio de desenvolvimento desta inddstria? A resposta nio é
simples. O aumento de patentes aumenta os incentivos e 0s custos.
De acordo com estudo feito pelo Massachusetts Institute of
Technology"', estas patentes j& prejudicaram o investimento em
pesquisa e desenvolvimento de software nos Estados Unidos.

Com 0 aumento de patentes nas mais basicas funcdes de desenvolvimen-
to de software, aumentam as possibilidades de “infragdes”, comprome-
tendo o processo de desenvolvimento do software. Richard Stallman
assim descreve o ambiente atual nos Estados Unidos: “Imagine that
each time you made a software design decision, and especially whene-
ver you used an algorthm that you read in a journal or implemented a
feature that users ask for, you took a risk of being sued”.

Para a advogada nova-iorquina Marylee Jenkins, o comissario Todd
Dickinson tem autoridade para realizar o reexame das patentes, o que
jé aconteceu no caso de uma retomada de patente concedida a um
inventor da Califérnia sobre sistema para a correcao do bug do milé-
nio®. “I could see the commissioner using his discretionary power here
if there’s a loud outcry from a segment of the industry”, diz Jenkins.

Em resposta a uma critica de que muitas patentes ébvias tém sido
concedidas pelo USPTO, Dickinson respondeu que “the courts
have told us that computer software is patentable. People like to be
able to protect their creativity and investments. The goal is to make
sure this doesn’t unnecessarily impede technological advance-
ment”. O seu conselho for que se 0 USPTO conceder patentes e
os Interessados puderem demonstrar que o exame falhou na consi-
deracio do atual estado da técnica, que o facam®.

CONCLUSAO

Nao se pode ignorar o impacto que a revolucdo digital trouxe a
todos os aspectos de nossa sociedade, elevando o patamar de rela-
clonamento humano com a implantacio de técnicas moleculares.

41. Disponivel em http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf
42. USPTO, Patent and Trademark Office Orders Reexamination of Y2K Fix Patent. Capturado
em 17 set. 2000. Online. http;//www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/99-5 1 .htm

Diante deste processo de evolugio, o governo deve tomar uma posicao,
intervindo, quando necessério, de forma equilibrada. Cabe a0 Poder
Legislativo a decisao de quais leis devem ser implantadas e como.

Observamos que em alguns momentos a intervencio governamen-
tal é necesséria, pois os individuos nao podem se auto-regular sozi-
nhos, como no caso dos Copyright Management Systems. A
auséncia de previsoes antifraude por leis como a DMCA anularia
os efeitos de proteco que o setor privado produz. Em dezembro
de 1996 a Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual pro-
duziu 0 WIPO Copyright Treaty, que em seu artigo 11 prevé que
os Estados deverdo prever meios legais adequados e sangdes con-
tra a fraude de meios tecnolégicos usados pelos autores na prote-
¢ao de seus direitos. Casos como este, que requerem trabalho legis-
lativo, devem fazer uma delicada analise dos principios existentes
nas leis anteriores, dos valores que estas desejam proteger. Assim,
a “derrapagem” dos individuos é controlada.

Em outras reas, entretanto, a regulacio pode ser prejudicial, e a
“derrapagem” pode acontecer nao pela tentativa de controle indi-
vidual, mas governamental, como no caso da protecio patentéria
para o software, prejudicando um setor que tem condicdes de pro-
gredir independentemente do monopélio concedido pelo governo.

A revolucio digital amplia a nossa liberdade, podendo causar con-
flitos de interesses. A resposta a estes conflitos deve ser dada pela
imposicao de limites as nossas liberdades. Dalmo de Abreu Dallar,
opondo-se & doutrina individualista da liberdade, alertava que o
homem, como ser social, deve ter sua liberdade concebida tendo em
vista 0 homem social, o homem situado, que ndo existe 1solado da
sociedade. A liberdade humana ¢ assim uma liberdade social, que
leva em conta o relacionamento de cada individuo com todos os
demais, o que implica deveres e responsabilidades. O espirito da
liberdade é aquele que pesa os interesses pessoais com os coletivos.

Os governos, corporacdes e poderes institucionais devem reconhe-
cer a liberdade individual, trazida pelas inovagoes tecnolégicas, que

43. USPTO, Transcript of PTO Commissioner’s On-line Discussion. Capturado em 17
set. 2000. Online. http://www.uspto.gov/web/offices/com/chats/chat0002.htm
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possibilitam a tomada de decises inéditas. Os individuos, por sua
vez, devem aceitar o desafio de ser cada vez mais responsaveis pelo
seu proprio bem-estar e o da sociedade coletiva. Devem, assim,
reconhecer certos limites. Esta € a nogao de equilibrio.

Al encontra-se o papel do Direito, nas sabias palavras do profes-
sor Miguel Reale: “O ideal é que cada homem possa realizar os
seus fins da maneira mais ampla, mas é intuitivo que nao poderia
coexistir o arbitrio de cada um com o dos demais sem uma delimi-
tacao harménica das liberdades, consoante cléssico ensinamento de
Kant. Desse modo, o Direito delimita para libertar: quando limi-
ta, liberta”*.
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I. INTRODUCAO

Assim como o sistema de patentes, as normas que tutelam os segre-
dos industriais ou de negécio também constituem fatores de incen-
tivo a Investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento,
na medida em que protegem os resultados dessas atividades.

Com o sistema de patentes, o Estado incentiva o desenvolvimento
e a divulgacio de inovagdes técnicas ou tecnolégicas de utilidade e
aplicacio industrial mediante a outorga, em contrapartida, de
direitos exclusivos de exploracio das invengdes por um determina-
do periodo de tempo.

O interesse subjacente a esse escambo, assim como a sua eficiéncia
em induzir a realizacio de esforcos inventivos e a divulgacio dos
respectivos resultados, dependem intrinsecamente da garantia da
liberdade de concorréncia e da exploragio de tecnologias nao
patenteadas. A sujeicio da patenteabilidade aos requisitos de novi-
dade e atiidade inventiva € uma indicado clara de que a livre
exploracdo das idéias € a regra, da qual a protecdo conferida pela
patente é uma excecéo, sendo certo que, apés a expiracio de seu

prazo de vigéncia, passa seu objeto necessariamente ao dominio
piiblico, podendo ser livremente explorado por quem o deseje.

A garantia da protecio dos segredos industriais ou de negécio
constitul igualmente um incentivo ao desenvolvimento tecnolégi-
co e econdmico, com a diferenca que, neste caso, por nao haver a
divulgagio das inovacdes a sociedade, ndo oferece o Estado a
protecdo especial representada pela patente. Sua tutela, ademais,
destina-se a garantir a lealdade e a honestidade nas relagdes con-
correnciais.

Por certo, a possibilidade de opcao pela protegio de uma inven-
¢ao como segredo de negdcio ou por patente ou da utilizacio dos
dois sistemas de protecio de forma complementar representa
incentivo ainda maior a investimentos em atividades de pesquisa e
desenvolvimento.

@) presente estudo procurara, sem a pretensao de exaurir o tema,
discorrer acerca dos elementos e natureza juridica do segredo
industrial ou de negécio, indicar vantagens e desvantagens da
opgcao da protegio como segredo ou por patente, bem como abor-
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dar alguns aspectos relacionados as formas contratuais de preven-
¢do ou transmissao do segredo e as medidas disponiveis em nosso
sistema juridico para coibir a sua violagdo.

Para os fins deste trabalho, utilizaremos a expressao “segredos de
negécio” como género que compreende os segredos comerciais e
industriais ou de fbrica, ou seja, todo o conjunto de informacges
sigilosas ou confidenciais relacionadas as atividades empresariais
em geral, sejam industriais, comerciais ou de prestagao de servigos,
e que lhes confere alguma vantagem competitiva.

I1. DEFINICAO, ELEMENTOS E NATUREZA JURIDICA DO BEM
PROTEGIDO

O segredo de negécio pode consistir em conhecimentos técnicos,
experiéncias, formulas, processos de fabricagao, métodos, listas e
informacdes de clientes, técnicas de comercializagio, marketing,
custos, formacao de preos e outras espécies de dados confiden-
ciais relativos ao desempenho de atividades empresariais. Em
todos os casos, tratar-se-4 de um elemento incorpéreo sigiloso
suscetivel de aplicagao prética que confere uma vantagem compe-
titiva a seu detentor enquanto de conhecimento restrito, motivo
pe]o qual devem ser adotadas medidas protetivas rigorosas contra
a sua revelagéo.

O Uniform Trade Secrets Act (ao qual doravante designaremos
simplesmente UTSA), lei padrao promulgada em 1979 nos Esta-
dos Unidos que buscou codificar os principios basicos estabeleci-
dos pela common law com relacio a protecio dos trade secrets e
adotada em grande parte dos Estados norte-americanos, assim
define o segredo de negécio:

“Trade secret means information, including a formula, pattern,
compilation, program, device, method, technique, or process, that:

(1) derives independent economic value, actual or potential, from
not being generally known to, and not being readily ascertainable
by proper means by, other persons who can obtain economic value
from 1ts disclosure or use, and

(11) 1s the subject of efforts that are reasonable under the circums-
tances to maintain its secrecy.”

O Restatement of the Law Third - Unfair Competition, editado
em 1994, elaborado pelo American Law Institute, que consolida
principios da common law e normas legais relativas  concorréncia
desleal conforme a jurisprudéncia firmada nos Estados Unidos,
formula a seguinte definigio:

“A trade secret is any information that can be used in the ope-
ration of a business or other enterprise and that is sufficiently
valuable and secret to afford an actual or potential economic
advantage over others.”

A partir dessa definicio, o Restatement identifica os seguintes
requisitos para que uma Informacio seja suscetivel de protecio
como frade secret:

Valor. O trade secret deve representar um valor na operacio de um
neg0c10 ou atividade empresarial, propiciando uma vantagem eco-
nomica efetiva ou potencial com relagio a terceiros que ndo pos-
suam a informagdo.

Cardter sigiloso. Para que se qualifique como um trade secret, a
informagio deve ser sigilosa. Nao se exige que se trate de um sigi-
lo absoluto, nem que se caracterize a novidade exigida para fins de
patenteabilidade, achando-se atendido o requisito se for demons-
trado ser dificil e custoso a terceiros obter a informagio sem recur-
s0 a melos ou condutas ilicitas.

Adogio de precaugdes para manter o sigilo. A adogao de medidas
e precaucoes com vistas & manutengdo do sigilo € fator relevante
para que a informagcdo seja passivel de protecio como trade secret.
Tais precaugdes podem consistir em barreiras fisicas ao acesso ou
em outras medidas de seguranca, tais como a limitagao da divulga-
¢ao da informacio apenas as pessoas que necessitem conhecé-la,
celebrag@o de contratos ou termos de confidencialidade com as pes-
soas a quem seja franqueado o acesso a informagio, sinais ou
outros avisos apostos nos documentos que ressaltem seu carater
confidencial, etc.

Embora a legislacio brasileira nao formule uma definicio de segredo
de negdcio, alguma indicacio pode ser extraida do disposto no artigo

195, incisos X1 e XII, da Lei de Propriedade Industrial, n%9.279/96:

“Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:
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Xl - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacio, de conheci-
mentos, informagdes ou dados confidenciais, utilizaveis na indis-
tria, comércio ou prestacio de servicos, excluidos aqueles que
sejam de conhecimento piblico ou que sejam evidentes para um
técnico no assunto, a que teve acesso mediante relagéo contratual
ou empregaticia, mesmo apds o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagao, de conheci-
mentos ou informagdes a que se refere o inciso anterior, obtidos por
melos 1licitos ou a que teve acesso mediante fraude.”

Com base na definicéo inicialmente adotada, nas oferecidas pelo
UTSA e pelo Restatement, e nos dispositivos acima transcritos da
Lei 9.279/96, podemos identificar cinco elementos basicos do
segredo de negécio:

a) seu conteiido ou objeto, consistente em informacdes relacionadas
com o desempenho de atividades empresariais industriais, comer-
clais ou de prestacao de servicos;

b) sua utilidade, devendo tratar-se de uma informagcao passivel de
aplicacio na atividade empresarial;

¢) seu valor econdmico, devendo o segredo de negécio propiciar
uma vantagem competitiva ao seu detentor;

d) seu cardter sigiloso ou restrito, ja tendo sido visto que nao ha
necessidade de que se trate de um sigilo absoluto;

e) sua sujeicdo a medidas protetivas com vistas a preservar sua con-

fidencialidade.

Note-se que o texto dos incisos XI e XII do artigo 195 da Lei de
Propriedade Industrial, ao excluir expressamente da protegao as
informagdes confidencials “que sejam evidentes para um técnico no
assunto”, permite inferir-se, especialmente no caso de segredos
consistentes em inovagdes tecnolégicas, que estas deveriam atender
ao requisito da atividade inventiva tal qual previsto no artigo 13 da
mesma lei. Essa interpretacio, levada as dltimas consegiiéncias,
levaria a conclusdo de que, na esfera tecnoldgica, apenas invencdes
patenteéveis seriam suscetivels de protecao como segredo de nego-
clo. Tal interpretacdo, contudo, discrepa do quanto aceito atual-
mente pela doutrina e pela jurisprudéncia patrias e no direito com-
parado, além de conflitar com a norma do artigo 39, item 2, alinea
“a”, do TRIP, que apenas exige que a informacao a ser protegi-
da seja secreta “no sentido de que nao seja conhecida em geral nem
facilmente acessivel a pessoas de circulos que normalmente lidam
com o tipo de informacio em questao”. Vejamos como nossos tri-
bunais lidarao com esta importante questéo...

Definido o segredo de negécio e identificados seus elementos e
caracteristicas, resta-nos a tarefa mais érdua, que é a determinagéo
de sua natureza juridica, da qual dependerdo diversos aspectos
relativos ao regime de sua protego legal.

1. El Secreto Industrial (know-how) - Concepto e Proteccion, Ed. Tecnos, Mad, 1974,
p. 69/70.
2. Le Contrat de Know-How, Etablissements Emile Bruylant, Bruxelas, 1968, p. 15.

i

Tanto na doutrina e na jurisprudéncia patrias quanto no direito
comparado, iniimeras teses foram desenvolvidas com vistas a defi-
nir a natureza juridica do segredo de negécio, a principiar pelas
que buscaram sua qualificagdo como um direito de personalidade.

Essa tese se acha completamente superada, como salienta José
Antonio Gomez Segade', levantando dois argumentos de extrema
pertinéncia: primeiro, porque a violagio de um segredo industrial
ndo prejudica a personalidade do empresario, mas sim o que ele
possul; segundo, porque o segredo industrial pode ser objeto de
negécios juridicos, ao passo que os direitos de personalidade, de
carater personalissimo, sdo intransferivels.

Nao sendo objeto de direito de propriedade, oponivel erga omnes,
mas sim de uma exclusividade de fato, enquanto de conhecimento
restrito, nao se trata tampouco de um direito de propriedade indus-
trial ou intelectual.

Paul Demin, alinhando-se com Ch. S. Maddock e utilizando a expres-
sa0 know-how para designar o segredo de negécio, ressalta que “I'in-
dustriel qui le possede se gardera bien de le rendre public parce qu'il ne
dispose d’aucun moyen extra-contractuel efficace pour défendre sa pro-
priété. Le secret dévoilé, son auteur perd un monopole de fait”.2

Tullio Ascarelli igualmente rejeita a possibilidade de considerar-se o
segredo como um bem objeto de um direito absoluto, tese que repousa-
r1a no equivoco de confundir-se o interesse diretamente tutelado e 0 bem
indiretamente protegido, ou seja, de confundir-se a repressao de deter-
minados atos que possam traduzir-se em violagio do segredo com uma
direta e absoluta tutela do segredo como tal, acrescendo que:

“La protezione del segreto permettera a chi abbia realizzato uma
creazione intelletuale di essere 1l solo a goderla o utilizzarla, di
comunicarla a titolo oneroso ad altr, di agire pel risarcimento dei
danni contro chi abusivamente 'abbia carpita o divulgata o utiliz-
zata In seguito a uma comunicazione fiduciaria, ma non gli permet-
tera di impedire pot la utilizzazione da parte di quanti, in seguito
alla sia pur illecita divulgazione, ne siano venuti a conoscenza, né
gli assicurera nessuna priorita nei confronti di chi autonomamente
pervenga alla stessa creazione.”

As diversas correntes doutrinarias que se propoem a determinar a
natureza juridica do segredo de negécio sao identificadas, expostas
de maneira sintética e analisadas por Elisabeth Edith G. Kasznar
Fekete em sua tese de doutorado defendida perante a Faculdade de
Direito da Universidade de Sao Paulo em 1999, sob o titulo
“Perfil do Segredo de Inddstria e Comércio no Direito Brasileiro:
Identificacdo e Analise Critica”, paginas 137 e seguintes, trabalho
de envergadura e grande interesse para os estudiosos do tema, que
esposa, nesse ponto, a tese que caracteriza o segredo de negécio
como um direito de posse.

3. Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali, 32 ed., A. Giuffré, Milao, 1960, p.
287.
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Alinhamo-nos, contudo, com mais convicgao, aqueles que, como o
ja citado juri hol Gomez Segade’, qualifi dod
Ja citado jurista espanhol Gomez Segade’, qualificam o segredo de
neg6cio como um bem imaterial protegido fundamentalmente pelas
normas de repressao a concorréncia desleal.

Mais especificamente, o segredo de negécio pode ser qualificado
como um dos elementos do estabelecimento ou fundo de comércio
objeto de uma exclusividade de fato enquanto preservado seu cara-
ter sigiloso ou de conhecimento restrito. Sua tutela é assegurada
essencialmente pelas normas que cotbem a concorréncia desleal,
quando divulgado, explorado ou utilizado, sem autorizagdo, por
quem a ele tenha tido acesso mediante relagao contratual, empre-
gaticia, meios 1licitos ou fraudulentos, sendo protegido complemen-
tar e assessorlamente por outros dispositivos, como o artigo 159 do
Codigo Civil e o artigo 482, alinea “g”, da CLI, o que sera exa-
minado com mais detalhe ao analisarmos, no item V deste traba-
lho, as medidas disponivels em nosso ordenamento juridico para
coibir a violagao de segredos de negcio.

I1I. OPCcAo PELA PROTECAO COMO SEGREDO OU POR PATENTE

Nao € possivel afirmar-se a priori e em carater genérico qual a
forma de protecio mais adequada ou conveniente. A opcio pela
manutencio de uma determinada informagdo como segredo de

negécio ou o recurso ao sistema de patentes deve ser avaliada e
determinada caso a caso, tratando-se de uma decisdo crucial que
deve levar em consideracio ampla gama de fatores.

Em muitos casos, contudo, essa questio ndo se colocara, por nio
se apresentarem viaveis as duas possibilidades.

Assim, uma informagéo que nao seja suscetivel de protegio por
patente, por nao se tratar de matéria patenteavel (como uma lista
ou outros dados de clientes e informacdes de composicao de cus-
tos) ou por nao atender aos requisitos de patenteabilidade (novida-
de absoluta, atividade inventiva e aplicagio industrial), somente
podera ser protegida como segredo de negdcio.

Por outro lado, invencdes que atendam aos requisitos de patentea-
bilidade mas cuja utilizacio implique sua revelacao, como por exem-
plo aquelas que sejam 1dentificaveis e compreensiveis pelo simples
exame do produto colocado no mercado, somente poderao ser pro-
tegidas por patente.

A questao vai se apresentar, assim, apenas com relacio a invencdes
que sejam a0 mesmo tempo patentedvels e passivels de serem man-
tidas em sigilo.

Edward P White’ elaborou interessante quadro comparativo dos
fatores a serem levados em consideracdo para a realizacdo da
opgao, que abaixo reproduzimos:

Segredo de negécio

Patente

A protecio como segredo de negdcio nao se sujeita a limitagao
temporal, persistindo enquanto perdure o sigilo.

A patente vigora por um periodo de 20 anos.

O segredo de negécio pode ser licitamente desvendado por
terceiros mediante engenharia reversa.

A patente assegura a seu titular um direito de exclusividade plena durante
todo o seu perfodo de vigéncia. Por outro lado, com a patente dé-se a
publicacio da invengao, que pode consistir em um processo ou férmula cuja
utilizacdo seja impossivel de ser detectada no produto final.

O segredo de negécio pode abranger matéria nao patenteavel.

Uma invengéo, para ser patenteada, deve atender aos requisitos de novidade,
atividade inventiva, etc.

Os custos de um segredo de negécio podem ser mantidos em
patamares previsivels compativeis com o nivel de protecao
necessario, mas poderao variar em razao das circunstancias e
serdo realizadas despesas permanentes com vistas 2 manutengo.

Patentes tém custos relativamente previsiveis, mas podem ser de mais cara
obtengao e podem demandar investimentos muito mais expressivos,
especialmente se requeridas em diversos paises.

O detentor de um segredo de negécio possui direitos sem
limitagdo territorial (de acordo com as diversas legislacdes nacionais).

O titular de uma patente possui direitos apenas onde a patente for obtida.

O detentor de um segredo de negécio pode sujeitar-se a
consideravel gama de restricoes que podem ser-lhe impostas
enquanto licenciante.

O titular de uma patente deve tomar precaugcdes especiais para que nao se
configure uma infragio da ordem econdmica ou exercicio abusivo de direito.

Segredos de negdcio podem ser licenciados, cedidos ou transferidos.

Patentes podem igualmente ser objeto de licenga, cessdo ou transferéncia.

Os segredos de negécio podem ser tidos como menos valiosos
ante a Inexisténcia de um direito exclusivo.

O direito exclusivo de fabricacio, utilizacio e comercializagio e a proteao
mais efetiva das leis de patentes as tornam mais valiosas para alguns.

4. Op. cit., pags. 82/85.
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Unm risco adicional que se corre ao fazer a op¢ao pela protegéo de
uma invengao como segredo de negdcio é o de que um terceiro rea-
lize a mesma invengio e para ela obtenha uma patente. Isso cria
uma situagao de conflito de certa complexidade tratada de manei-
ras diversas no direito comparado.

No nosso caso, a Lei de Propriedade Industrial aborda a questao
em seu artigo 49, assegurando ao denominado usudrio anterior,
assim considerada a pessoa de boa fé que, antes da data do depé-
sito ou de prioridade de um pedido de patente, explorava seu obje-
to no pas, o direito de continuar a exploragao, sem 6nus, na forma
e condicdo em que o vinha fazendo.

Note-se que, além de impor que a exploragao da invengao seja
realizada na forma e condigao anteriores, o dispositivo em apre-
co, em seu § 12, estabelece adicionalmente que o direito do usué-
rio anterior somente poderé ser cedido juntamente com o negécio
ou empresa, ou com a parte desta que tenha direta relagdo com a
exploragdo do objeto da patente, por alienagio ou arrendamento.

Outros fatores a serem ponderados quando da opcéo entre a prote-
¢ao pelo sistema de patentes ou como segredos de negécio dizem res-
peito a eventuals realizacdes de negdcios futuros que envolvam o seu
objeto. No caso de cessdes, licencas e joint ventures, por exemplo, a
auséncia de uma patente pode influir negativamente nos valores dos
negcios, além de demandar a adog@o de cautelas e de clausulas con-
tratuais ou pré-contratuals complexas com vistas a propiciar o acesso
das partes a informacdes confidenciais de cada qual, assegurando, ao
mesmo tempo, a preservagao do sigilo de tais informacdes e dos inte-
resses das partes envolvidas, o que se fard necessario, também, no
caso de terceirizagdes ou contratacao de fornecedores (out-sourcing).

Um equivoco muito comum consiste em afirmar-se que a protecao
de uma tecnologia como segredo de negécio ou a protegio por
patente sao formas alternativas que se excluem reciprocamente ou
que nao podem coexistir. Ao contrario, em muitos casos as duas for-
mas de protecdo sdo utilizadas em combinacio e de forma comple-
mentar, oferecendo a melhor solugio para uma mais ampla protecio
nas diversas fases do ciclo de vida de uma invencéo ou produto:

a) pode-se proteger como segredo de negécio uma invengéo a ser paten-
teada pelo perfodo compreendido entre a data de depésito e adata da

publicagio do respectivo pedido de patente (sendo mesmo necessaria a
manutencio do sigilo desde a concepcio da invenco, eventual fase de
aperfeicoamento e testes que tenham lugar antes da data do depésito do
pedido de patente, pois do contrério o requisito da novidade nao seria
atendido, prejudicando a patenteabilidade da invencao);

b) é muito comum que, sem deixar de atender a exigéncia de cla-
reza e suficiéncia da descrigio (LPI, artigo 24) ou mesmo da
divulgagao do best mode, nos termos da lei de patentes norte-ame-
ricana, uma parte do know-how relativo a realizagio da invengio
para a qual se requer uma patente, seja mantida em segredo;

¢) diversos aspectos de um produto ou processo costumam ser aper-
feigoados ou desenvolvidos posteriormente a data de depésito do
pedido de patente e, nao tendo sido divulgados, podem ser prote-
gidos como segredo de negécio complementarmente ao objeto da
patente, quando ndo o sejam ou nao possam ser objeto de nova
patente, certificado de adicio ou modelo de utilidade.

Ha, por fim, uma tltima categoria de informacdes confidenciais que
ndo se qualificam como segredo de negécio nem sdo suscetiveis de
patenteamento ou de qualquer outra forma de protegio como pro-
priedade mtelectual E o caso do que podemos chamar de “idéias
de negdcio”, como a sugestio de uma nova atividade empresarial,
de uma nova forma de realizar uma atividade conhecida, de idéias
para a realizacao de obras artisticas, literérias ou cientificas e simi-
lares. Nestes casos, o autor ou detentor de simples 1déias somente
poder resguardar seus interesses mediante a celebracio de contra-
to com a parte a quem pretenda fazer a respectiva comunicagﬁo.

IV. FORMAS CONTRATUAIS DE PRESERVACAO OU TRANSMISSAO
DO SEGREDO DE NEGOCIO

Definido o segredo de negécio como um bem imaterial juridicamen-
te tutelado, pode ser ele objeto de licenca, cessio ou transferéncia.

Nesses negcios e em outros casos em que deva ocorrer a comunica-
¢ao ou revelagao do segredo de negécio a terceiros, mister se faz seja
assegurada contratualmente a preservaco de sua confidencialidade.

A principal forma de transmissao de segredos de negécio é o con-
trato que se usa designar de transferéncia de tecnologia. Eistamos a

Mercuario Marcas e Patentes Ltda
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tratar aqui, obviamente, de segredos de negécio de contetido tecno-
l6gico, e o contrato deve necessariamente conter clausula que obri-
gue as partes a manter a confidencialidade da tecnologia, pois dessa
circunstincia dependem o seu valor econdmico e sua protecio legal.

Paul Demin distingue o que denomina “contrato de know-how”,
tendo em mente o know-how sigiloso, do contrato de assisténcia téc-
nica, entendendo tratar-se o primeiro de uma locagéo de bem mével e
o segundo de uma locacio de servigo. Segundo o autor belga, a deter-
minagao da natureza do contrato deve ser feita em se considerando os
elementos de cada caso concreto, tratando-se de assisténcia técnica
quando o contrato (i) tiver por objeto informacdes de conhecimento
geral no setor de atividade pertinente, (i1) impuser a empresa “assis-
tente” uma obrigacio de fazer e uma obrigacio de resultado e (i)
estabelecer que os conhecimentos restardo adquinidos pela empresa
“assistida” quando da expiracio ou rescisio do contrato. Por outro
lado, estaremos diante de um contrato de know-how quando 0 ajuste
(1) impuser ao concedente uma obrigagao de dar, nao havendo inter-
feréncia deste na aplicacio das férmulas nem garantia de resultado,
(11) estabelecer que o concedente poder vedar o uso do know-how em
caso de expiracio ou ruptura do contrato e (i) tiver por objeto for-
mulas ou processos desconhecidos no setor de atividade em questio e
que devam ser mantidas em sigilo pelo concessionario. Reconhecendo
que esses elementos podem combinar-se ou achar-se apenas parcial-
mente presentes, destaca que o elemento determinante consistira no
caréter secreto ou nao das férmulas ou processos.’

E muito comum e freqiiente, contudo, que um mesmo contrato
tenha por objeto transferéncia de tecnologia e prestagao de servigos
de assisténcia técnica.

Em geral, a transferéncia de tecnologia é remunerada mediante o
pagamento de um prego fixo, de royalties periddicos calculados
sobre a receita, o faturamento ou o lucro obtido com a exploragéo
do know-how, de royalties fixos por unidades vendidas, ou median-
te uma combinacao dessas formulas, algumas vezes com a previsao
de pagamento de royalties minimos, especialmente quando o con-
trato é firmado a titulo exclusivo.

6. Op. cit., pags. 23/24.

A assisténcia técnica pode ser prestada contra um valor fixo prede-
terminado, mediante a remuneracio dos técnicos de acordo com o
trabalho efetivamente realizado ou, também, combinando-se essas
duas férmulas.

A concesso de licencas cruzadas, joint ventures, acordos de parce-
r1a e outros fatores que tais podem, em alguns casos, justificar outras
formas de contraprestacao ou mesmo a gratuidade dos contratos.

Além dos negécios que tém por objeto a transmissao temporaria
(licenca) ou definitiva (cessao) de segredos de negécio de carater
tecnolégico, muitos outros envolvem, direta ou indiretamente, segre-
dos de negdcio, em especial a protecao de sua confidencialidade.

Essa preocupagio estara presente em relaces de emprego, em con-
tratagdes de prestadores de servicos ou de quaisquer terceiros cuja
execucdo demande ou propicie o acesso a informacdes confiden-
clais da empresa contratante ou contratada, em operagoes de res-
truturagdo socletdria ou joint ventures, etc.

Um problema adicional que se apresenta em muitos dos negécios
acima mencionados diz respeito a protecao dos segredos de negécio
na fase de negociacdo pré-contratual, em que seja necesséria uma
revelacio preliminar de informagdes confidenciais para que a outra
parte possa avaliar a conveniéncia ou Interesse da contratagao.

A maneira mais segura de se proceder em tais situagdes consiste na
celebragao de pré-contratos, acordos ou termos de confidencialida-
de, que devero:

a) ressaltar a natureza confidencial da divulgacéo;
b) definir o propésito especifico da divulgagao;
¢) especificar a forma e os meios mediante os quais se dard a comu-

nicacio das informagdes confidenciais (como, onde, quando e em
que extensao);

d) definir o segredo a ser comunicado;

e) prever a forma de solucio de determinadas situagdes que podem
se apresentar ap6s a divulgacdo;

f) especificar a contrapartida a ser oferecida pela divulgacio.
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O detentor do segredo de negécio deve assegurar-se essencialmente
de que as informacdes sejam fornecidas em caréter confidencial e que
a divulgacio se limite a0 minimo necessrio para que o receptor
possa avalid-las e determinar se deseja prosseguir nas negociacdes.

Dado que os prejuizos que um receptor 1rresp0nsavel pode ocasio-
nar ao detentor do segredo de negécio podem ser irreparavers, é
recomendével uma investigacio do histérico, da conduta comercial
e posturas éticas do potencial contratante.

Convém, ainda, que seja feito e mantido um registro fidedigno do
exato teor das informacdes sigilosas divulgadas, da natureza confi-
dencial da divulgagdo, do momento em que se deu e a quem foi
feita. Um tal registro se mostrara de grande valia em caso de con-
trovérsias futuras entre as partes.

Ao serem fornecidos documentos que mcorporem total ou parcial-
mente o objeto do segredo de negécio, convém consignar-se por
escrito, disso mantendo-se reglstro, que os documentos contém
informagdes confidenciais e reservadas e que estio sendo forneci-
dos ao receptor exclusivamente para fins de avaliacdo e em confi-
dencialidade, sendo vedada sua utilizacdo para quaisquer outras
finalidades, sua divulgagao, direta ou indireta, a qualquer titulo,
bem como sua reprodug@o sem a expressa autorizagio do fornece-
dor, prevendo-se a obrigatoriedade de sua subseqiiente restituigio
e de eventuais copias que deles tenham sido feitas.

O contrato preliminar deve também estabelecer o perfodo de dura-
¢io da obrigacdo de confidencialidade imposta ao receptor do
segredo, seja na hipétese de efetiva realizacio do negécio ou do
insucesso das tratativas.

O receptor deve assegurar-se de que o contrato preliminar preveja,
a0 menos, as seguintes excecdes a clausula de confidencialidade:
a) informacdes que j& fossem de conhecimento do receptor quando
de sua comunicagio pelo fornecedor;

b) informacdes que integrem o dominio piblico, isto €, informacdes
que sejam ou que subseqiientemente tornem-se acessiveis ao pibli-
co sem quaisquer restricdes (desde que no direta ou indiretamen-
te por ato faltoso do receptor);

¢) informacdes que sejam fornecidas ao receptor por terceiros que as
tenham obtido licitamente e que as pudessem livremente divulgar;

d) informacdes desenvolvidas independentemente por empregados
ou consultores do receptor sem que para tanto tenham tido acesso
ao segredo fornecido.

O detentor do segredo, por sua vez, deve zelar para que reste esta-
belecido que o 6nus da prova de tais situagdes excepcionais incum-
ba ao receptor.

Os interessados na aquisicio de informagdes protegldas por segre-
dos de negdcio, seja por cessao ou licenciamento, assim como em
casos de joint ventures, inclusive em operacdes de aquisicio, fusio
ou incorporacdo de empresas que tenham ativos relevantes consis-
tentes em tecnologia ou outras informagdes protegidas por segredo,
devem preocupar-se em verificar se tais segredos acham-se devida e
adequadamente protegidos.

Uma auditoria ou due diligence com essa finalidade é recomenda-
vel e deve ter por objeto, dentre outras averiguagdes cabiveis, veri-
ficar se o detentor do segredo adota polfticas e medidas de prote-
¢do que assegurem a preservacio da confidencialidade de seus
segredos de negdcio; se exige de seus executivos, empregados, con-
tratados, consultores e outras pessoas que tenham acesso a tals
informacdes que firmem acordos ou contratos de confidencialidade;
e se os contratos de trabalho e demais contratos firmados com pres-
tadores de SErvigo estabelecem claramente que os direitos sobre os
trabalhos por eles realizados ou as invencées desenvolvidas perten-
cerdo exclusivamente a empresa empregadora ou contratante.

V. MEDIDAS DisPONIVEIS PARA COIBIR A VIOLACAO

As normas de protecio aos segredos de negécio, como visto, estio
essencialmente ligadas a alguma forma de relacionamento entre
partes, de ordem contratual ou concorrencial, tratando-se na gran-
de maioria dos casos de demandas promovidas por empresas con-
tra ex-empregados ou prestadores de servigos tendo por base uma
violagdo de dever ou obrigacio inerentes a relagio de emprego ou
a0 contrato de prestacio de servigos.

Nas hipéteses em que a violagao ocorra no ambito de uma relagio
contratual, sujeitar-se- a parte inadimplente a rescisao do contra-
to, a aplicacdo do quanto previsto em clausula penal e/ou & indeni-
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zacdo das perdas e danos decorrentes, de acordo com o que haja
sido validamente ajustado.

Na esfera concorrencial, a divulgagéo, exploracio ou utilizagio nao
autorizada de segredo de negécio nas hipéteses previstas nos incisos
Xl e XII do artigo 195 da Lei n® 9.279/96, j4 anteriormente trans-
critos neste trabalho, constitui crime de concorréncia desleal, sujeitan-
do o infrator a pena de detengéo, de trés meses a um ano, ou multa.

Acresca-se que o § 1% do citado artigo 195 determina que se inclui
nas hipéteses a que se referem os incisos X1 e XII o empregador, sécio
ou administrador da empresa que incorrer naquelas tipificacdes.

Constitul igualmente crime de concorréncia desleal, tipificado no
inciso XIV do mesmo dispositivo, em consonancia com o disposto
no artigo 39, item 3, do TRIP, a divulgagéo, exploracio ou utili-
zagdo nao autorizada de resultados de testes ou outros dados nao
divulgados, cuja elaboragio envolva esforco consideravel e que
tenham sido apresentados a entidades governamentais como condi-
¢éo para aprovar a comercializacao de produtos, excetuada, no § 2°,
a divulgagéo realizada pelo érgéo governamental competente quan-
do necesséra a protecao do piblico.

Independentemente da acéo penal, que somente se procede median-
te queixa, prevé o artigo 207 da Lei de Propriedade Industrial que
o prejudicado podera intentar as agdes civis que considerar cabivels
na forma do Cédigo de Processo Civil, dentre as quais as medidas
cautelares de busca e apreensao, acdes ordinérias de obrigacio de

ndo fazer ou de abstencio, cabendo o pedido de antecipagio da
tutela, se presentes os pressupostos que o justifiquem, e pedido de
indenizagio dos prejuizos sofridos, de forma cumulada ou median-
te acdo propria, que pode incluir lucros cessantes, a serem determi-
nados, conforme autoriza o artigo 210 da mesma lei, pelo critério
mais favoravel ao prejudicado, dentre os seguintes:

a) os beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagao nao
tivesse ocorrido;

b) os beneficios que foram aufendos pelo autor da violagéo do direito; ou
c) a remuneracao que o autor da violagé\o teria pago ao titular do
direito violado pela concessao de uma licenca que lhe permitisse
explorar o bem.

Quando perpetrada por empregado, a violacio de segredo de
negbcio da empresa constitui, adicionalmente, justa causa para a
rescisio do contrato de trabalho pelo empregador, conforme
expressamente previsto no artigo 482, alinea “g”, da CLT.

Finalmente, a divulgagao de segredo de negécio fora das hipéteses
acima aventadas pode, dependendo das circunstancias, sujeitar o
responsavel a indenizagao dos prejuizos causados, com fundamen-
to no artigo 159 do Cédigo Civil.

O que se deve ter muito claro, por fim, é que os segredos de negé-
clo possuem natureza efémera e que, uma vez passados ao conhe-
cimento ou dominio piblico, mesmo que por ato ilicito, estardo
definitiva e irreversivelmente perdidos.
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I. INTRODUCAO

E argumento bastante utilizado no campo farmacéutico e biotec-
nolégico que os custos de desenvolvimento de produtos, desde a
pesquisa até sua colocacio no mercado, atingem cifras altissimas
(milhoes de délares). Assim, a inexisténcia de um sistema como o
de patentes ou de um escopo de protecio inadequado colocaria
em risco o avango da pesquisa e, consegiientemente, quem sairia
perdendo seria a propria sociedade, que ndo teria a sua disposi-
¢ao medicamentos de Gltima geracio para o tratamento €/ou pro-
filaxia de diversas doencas (Cooper, 2000). E o caso em que as
reivindicacdes nao sio capazes de impedir que terceiros utilizem o
objeto patenteado nas concretizacoes em que a invengao funciona.

Na érea de biotecnologia, o fato de lidar com material biolégico
levanta questoes nao apenas do ponto de vista de atendimento aos
requisitos de patenteabilidade como também questoes éticas envol-
vendo a opinido piblica, em especial dos Estados Unidos e de pai-
ses europeus. Nesses paises, as populacdes estao sempre atentas as
questdes relacionadas a biosseguranca, a adequada regulamentagio
da pesquisa e a ética.

Além disto, a biotecnologia é uma area extremamente complexa em
que o especialista no assunto deixou de ser uma tnica pessoa para
tornar-se uma equipe de especialistas que conhecem as dificulda-
des a serem encontradas durante, por exemplo, a clonagem de um
gene. Sendo assim, quando a pesquisa em questio diz respeito ao
desenvolvimento de uma vacina recombinante, devem estar envolvi-
dos, por exemplo, profissionais da 4rea de imunologia, técnicos
conhecedores da 4rea de biologia molecular e especialistas em
desenvolvimento de bioprocessos.

Os questionamentos por parte dos examinadores em relacio ao
requisito da atividade inventiva da invencio tornam-se cada vez
mals comuns e o tipo de pergunta que vem sendo feita, no campo
da engenharia genética, diz respeito até que ponto seria 6bvio para
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um técnico no assunto praticar/executar com uma razodvel expecta-
tiva de sucesso um procedimento/método que tenha sido sugerido.
Ou seja, o fato de outras pessoas ou outras equipes estarem traba-
lhando contemporaneamente no mesmo projeto pode sugerir que se
trata de uma 4rea interessante para explorar ou “dbvia para tentar”,
mas nao implica necessariamente que aqueles envolvidos ou que
pensam em envolver-se terdo uma expectativa razoavel de sucesso.
Uma razoével expectativa de sucesso nao deve ser confundida com

o desejo de ser bem sucedido (European Patent Office, 1999).

Entretanto, a discussao nao pode ser considerada como encerrada
ap6s o depésito do pedido de privilégio e sua posterior concessao,
pois ¢ justamente af que o titular da patente deve estar ainda mais
vigilante com relacio 4 manutencio de seus direitos de proprieda-
de. Os casos de violacio de direitos sao extremamente comuns e,
por vezes, envolvem quantias vultosas que podem levar, inclusive, a
faléncia a empresa violadora. Nesta etapa de monitoramento do
privilégio, os eventuais problemas podem ser minimizados pela
habilidade do especialista em patentes durante a redacio do pedi-
do e, especialmente, a elaboragio das revindicagoes (Macedo;
Miiller & Moreira, no prelo).

As opgdes para garantir a eficécia legal dos direitos provenientes
da patente vao desde um simples oferecimento de uma licenca para
exploragio a uma acio de infragio. Entretanto, a decisio quanto a
acionar ou no um concorrente deve levar em consideracdo uma
série de fatores, dentre eles os custos envolvidos. Ou seja, antes de
levar adiante uma aco de violagdo de direitos deve-se considerar,
por exemplo, se a patente em questdo é realmente valida, qual sua
eficacia legal e quais os tipos de prejuizos em jogo.

Assim, o estudo dos efeitos da interpretacio e abrangéncia das rei-
vindicagdes patentérias torna-se cada vez mais necessario para
garantir o monopdlio temporal e a vantagem competitiva do titular
da patente frente a seus concorrentes.
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II. Escopo DAS REIVINDICACOES

As reivindicagdes sio as especificidades da invencio para as quais
a proteco é requerida, ou melhor, os aspectos particulares que os
inventores consideram como novidade em relagio ao estado da téc-
nica existente até aquele momento. Desta maneira, elas delimitam
e estabelecem os direitos do titular da patente sobre a matéria obje-
to da protecao. Einfim, as revindicacdes sio, de fato, a invengao.

Forma das reivindicacdes e terminologia empregada

A elaboragio das reivindicacdes requer uma narracio clara e conci-
sa da invengao em um formato altamente estilizado. A primeira regra
é que uma revindicagdo deve ser elaborada em uma tnica sentenga.

A maioria dos paises requer a estruturacio das reivindicacoes,
principalmente as independentes, na forma conhecida como tipo
Jepson. Elas sao formuladas na seguinte ordem: (1) um preAmbu-
lo enumerando todos os elementos ou etapas de uma combinacio
reivindicada que sdo convencionais ou conhecidas, (2) uma expres-
sio de ligagdo, por exemplo, do tipo “caracterizado por” ou “o
aperfeicoamento compreende” e (3) um corpo, com todos os ele-
mentos, etapas efou relagées que constituem aquela parte da com-
binagdo revindicada e que o inventor considera nova.

E a estrutura ndo s6 recomendada, como estabelecida, através de
regulamentacio, na maioria das legislages nacionais, incluindo a
brasileira, a dos paises europeus e até mesmo da Reparticio
Européia de Patentes (European Patent Office - EPO). Apesar
de ser admitida pela Reparticao de Patentes dos Eistados Unidos
(United States Patent and Trademark Office - USPTO), tal

estrutura nao é usada com fregiiéncia.

A escolha das expressdes de ligacio entre os elementos caracterfsticos
da INvengao e os elementos conhecidos do estado da técnica, ou entre
um termo definidor geral e suas alternativas, é um fator importante na
fixagdo da protecdo. Sao essas expressoes de ligacio que mostram ao
leitor de uma patente que a revindicacio esté “aberta” ou “fechada”
para elementos adicionais. Elas determinam se uma reivindicagio esté
limitada a estruturas com apenas aqueles elementos (terminologia
fechada) ou se ela esta aberta a estruturas contendo, pelo menos, aque-
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les elementos (terminologia aberta ou hibrida). Termos como “com-
preendendo”, “incluindo” ou “tendo” séo formas abertas de definigo,
ou seja, permitem a adigao de elementos, desde que eles tenham sido
previstos na descricio da invencéo. A forma fechada de definigao pode
ser llustrada pelo termo “consistir de”. Fxm relacfo a expressao de tran-
sicio “caracterizado por”, esta € obrigatéria no Brasil, muito usada na
Alemanha e Japao, porém raramente usada nos Estados Unidos.
Ainda néo é claro se uma revindicacio contendo “caracterizado por”
como expressao de ligagao constitui-se em uma revindicagao aberta ou
fechada, apesar de ser, geralmente, aceita como constituindo uma rei-

vindicacio aberta (Takenaka, 1995).

E importante lembrar que as reivindicacdes devem estar baseadas
no relatério descritivo, pois, caso contrario, nao estaremos atenden-
do ao requisito de suficiéncia descritiva, o que pode levar a uma
restricio do escopo da protecdo e até mesmo ao indeferimento do
pedido de patente.

Reivindicagées de produto e processo

Escolhida a forma de protecio adequada, uma das primeiras ques-
toes a ser levantadas diz respeito ao que se deve patentear. Um gran-
de ndmero de invengdes esté relacionada a metodologias; por exem-
plo, como fazer medicamentos ou clonar genes. As decises sobre o
que deve ser patenteado devem estar baseadas nas expectativas
comerciais do objeto a ser protegido. De acordo com John White,
socio do escritério Cooper & Dunham em Nova York, “obter uma
patente ¢ facil, a questao é: qual o escopo de protecio e abrangéncia
de suas revindicacdes e qual o valor de sua patente?” (Nurton,
1997). Além disso, deve-se ter em mente a importancia de um equi-
librio entre o escopo de uma patente e sua validade, ou seja, é neces-
sario buscar, com vistas 2 obtengio de uma patente, o limite entre a
mvencio, que precisa ser revestida de novidade, atividade inventiva
e aplicacio industrial, e o estado da técnica.

Agora que j4 foram apresentadas a forma e a terminologia empre-
gada nas reivindicaces, é importante esclarecer as diferencas
entre: (1) reivindicacdes de produto e (ii) reivindicacdes de proces-
s0. As reivindicagdes de produto incluem referéncias ao produto no
preambulo e a narracio das caracteristicas estruturais e das pro-
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priedades funcionais do mesmo no corpo da revindicacio.
Tradicionalmente, as reivindicagdes do tipo produto-pelo-processo
sao tratadas também como reivindicagdes de produto, as quais pos-
suem, no entanto, limitacées de processo no corpo da reivindica-
¢do. J4 a reivindicagio de processo inclui a defini¢ao do processo
no preAmbulo e a narragio das etapas de realizacio do mesmo
como limitagdes no corpo da revindicacio.

Essa distincio entre reivindicacdes de produto e processo faz-se
importante na medida em que o efeito da protecio conferida pela
patente difere em funcio da categoria a que pertence a reivindica-
¢do. A patente relacionada a uma reivindicacéo de produto cobre
todos os atos referentes a produzir, usar, colocar & venda, vender,
comprar ou importar procluto que possua as caracterfsticas estrutu-
rais descritas na reivindicacio. Em relacio a patente cuja reivindi-
cagao € destinada a um processo, é reconhecido, atualmente, nas leis
nacionais e tratados internacionais, o direito do titular da patente de
processo a, pelo menos, o produto obtido diretamente dele.

A Lei de Propriedade Industrial Brasileira, Lei n29.279/96, con-
fere, em seu artigo 42, inciso II, ao titular de patente de processo
o direito de impedir terceiro de usar o processo patenteado e de
usar, colocar & venda, vender ou importar com esses propdsitos o
produto obtido diretamente pe]o processo patenteado.

I11. INTERPRETACAO DAS REIVINDICACOES PATENTARIAS

O entendimento das regras que permeiam o sistema de proprieda-
de industrial (em particular, da violagao de direitos patentarios) é
importante, mesmo para as empresas que nao tenham como préti-
ca atuar no patenteamento dos seus produtos e/ou processos. O
desenvolvimento de um produto pode se tornar um pesadelo quan-
do se descobre, s6 no estagio de sua introdugio no mercado, que a
sua comercializagao é impossibilitada pela existéncia de patente de
propriedade de terceiros. O desastre é ainda maior quando uma
empresa chega a colocar no mercado um produto e/ou usar um pro-
cesso que esta sob patente.

Por outro lado, j4 na época do depésito do pedido de patente, o
depositante deve ter uma boa idéia sobre a protecio que ele deseja

obter e do que significa tal proteco, de forma a assegurar o respei-
to de terceiros a sua propriedade e, por fim, garantir o retorno
financeiro apropriado pela exploragio da patente. Tal conhecimen-
to permite avaliar o impacto da estrutura das reivindicagoes origi-
nais e das modificacdes, feitas em consegiiéncia do procedimento
do exame do pedido, na sua capacidade de lucrar com a patente
concedida.

Portanto, o valor comercial de uma patente é dependente nao ape-
nas do potencial da firma inovadora em explorar ela prépria a tec-
nologia ou buscar parceiros interessados nessa exploragio como
também, em parte, do escopo das suas reivindicagoes.

No caso da biotecnologia pode-se dizer que este é um setor onde,
levando-se em consideragdo o nimero de produtos, a quantidade
de disputas judiciais é muito grande. A maioria das invences
nesse campo estao relacionadas com aperfeigoamentos ¢, portanto,
nao é tao facil obter produtos de alta rentabilidade, além do fato de
estabelecer-se um grande nimero de dependéncias e até mesmo
interdependéncias entre as patentes.

Segundo Robert Blackburn, vice-presidente e chefe do conselho de
patenteamento da Chiron Corporation, nem todos os paises, como
por exemplo Estados Unidos, Japdo e diversos paises europeus,
possuem claramente estabelecidas as questoes relativas ao escopo
da protecdo e 2 eficicia legal de uma patente (Nurton, 1997).

A pratica mundial quanto ao escopo da protecio que se procura
através de um pedido de patente ¢ definido por suas revindicacoes,
ou seja, € o texto das revindicacoes que determina os limites dos
direitos assegurados pela patente. Como resultado, embora o esco-
po de protecao nao seja limitado a uma interpretacao literal das rei-
vindicacdes, uma patente nao confere protecao ao conceito inventi-
vo basico ou conceito inventivo geral.

Como regra geral para a determinacao de uma infracéo, deve ser
verificado se o produto ou processo acusado possul todas as carac-
terfsticas da ou de uma das reivindicacdes independentes de uma
patente. E. fregiientemente interpretado que a adicao de caracterfs-
ticas & invencao reivindicada nao descaracteriza a infragao, pouco
importando se essas caracteristicas adicionais s3o em si conhecidas
ou novas, ainda que inventivas.
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A interpretacio da reivindicacio baseia-se no fato de determinar-
se o significado legal dos termos das reivindicagdes, conseguido
através de interpretagdo com base no relatério descritivo. Isto tam-
bém pode ser alcancado pela fundamentacio em outras informa-
coes do estado da técnica, na histéria do exame técnico e no seu
significado geral, no campo técnico em questdo. Além disso, é de
grande ajuda a busca das palavras utilizadas nas reivindicagdes em
dicionérios técnicos ou livros de autores renomados.

Para a questao da determinagio da abrangéncia de uma retvindi-
cago, considera-se, como ponto de partida, que a infracio de uma
patente pode ocorrer basicamente de duas formas distintas, a
saber: (1) infragdo literal e (11) infragio por equivaléncia.

Uma infrag&o literal ocorre quando cada elemento do produto
infrator coincide com a definicio contida na reivindicacio. Na
infracéo literal pode haver necessidade de interpretar o significado
ou a abrangéncia de determinada expressio na reivindicacdo,
porém, interpretada a expressdo e estabelecida sua extensdo, a cor-
respondéncia com o elemento do produto infrator é imediata.

A infracio por equivaléncia, uma das formas de infracio nao lite-
ral, se apresenta quando o elemento do produto infrator nao se
enquadra diretamente na definicio do elemento da reivindicago,
no entanto, ele constitui um equivalente técnico funcional deste dlti-
mo. A admissio desse tipo de infracio é importante para evitar
uma injusta perda de protecio devido a redagdo inadequada das
reivindicacoes de uma patente, assim como para evitar que tercel-
ros nao autorizados beneficiem-se indevidamente de tal patente.

Uma outra forma de infragao nao literal, que era comum no passa-
do, na Alemanha, dizia respeito a infracdo parcial ou subcombina-
cao, que existia quando 0 produto de um terceiro nao possuia todos
os elementos da reivindicagao de uma patente, porém ainda repre-
sentava basicamente uma exploracio da invengdo patenteada.
Como a regra de todos os elementos (all element rule) ndo se apli-
cava, a omissio de um ou mais elementos da revindicagio no pro-
duto acusado nao implicaria a descaracterizacao da infragao (Take-
naka, 1995). Atualmente, no entanto, ha casos, ainda, em que
estudiosos chegam a sugerir que o escopo de protecao, de acordo
com o artigo 69 da Convencdo Européia de Patentes, deve esten-
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der-se a subcombinagdes, pelo menos no caso em que o elemento
omitido nao afeta o resultado da invencio ou o meio como a inven-
cao funciona. Entretanto, vale lembrar que muito poucos compar-
tilham dessa posicao.

Ou seja, conforme menciona Gustavo Morais (Morais & Beaklini,
1998), se o produto ou processo alegadamente infrator deixar de
incluir um dos elementos da reivindicagéo, nao havera infracao sequer
por equivaléncia, como decidiu a Suprema Corte Norte-Americana
no caso Warner Jenkinson Co. Inc. versus Hilton Davis Chemical Co.

Limites a aplicacdo da doutrina dos equivalentes

Uma das situacdes onde se faz possivel limitar a aplicagio da dou-
trina dos equivalentes esta relacionada ao conceito da histéria do
exame técnico (file-wrapper ou prosecution history estoppel).

A histéria do exame técnico é também chamada de “arquivo envolto”
(file wrapper) porque o seu efeito suspensério resulta das informacoes
contidas em um arquivo que fica guardado na Repartigao de Patentes
e que contém toda a histéria do exame técnico do pedido de patente.

A palavra estoppel sugere que a histéria do exame técnico € a base
para um tipo especial de defesa, segundo a qual os supostos infra-
tores podem recorrer, em ages de violagao de direitos de patente,
para escapar de acusagdes, cuja inocéncia podem provar na fase de
primeira Instancia.

Nem todos os atos durante o processamento do pedido de patente
(exame técnico) permitem que a historia do exame técnico seja
argiiida como matéria de defesa. De uma maneira geral, os compe-
tidores podem utilizar, como base para a aplicagao da histéria do
exame técnico, os seguintes atos do depositante: (i) sustentagio de
uma Interpretacio restrita das reivindicagdes patentarias como nao
abrangendo determinadas concretizacoes que tornariam o pedido
invalido, inclusive com reformulacées nos termos das reivindicacdes,
(i1) cancelamento de revindicacoes e (i11) argumentos usados para
distinguir a invencio do estado da técnica. Quando o depositante
adiciona uma limitacio nao necessaria para distinguir sua invencao
do estado da técnica, mesmo que o faga erroneamente, por tradigéo,
as cortes consideram irreversivel tal limitacio. Porém, em casos
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recentes, como o Warner-Jenkinson, essa visdo tradicional nao pre-
dominou. Apesar do depositante ter introduzido uma limitagao
para a faixa inferior de pH (que ndo era necessaria para distinguir
a invengdo do estado da técnica), a doutrina dos equivalentes foi
aplicada para comprovar a violagio da patente.

Um ponto particular que deve ser considerado quando da avaliacio
da relevancia de afirmacdes feitas pelo depositante, durante o exame
técnico de seu pedido, na determinagdo da abrangéncia das revindi-
cagoes, reside em averiguar-se em que extensdo essas afirmagoes
foram determinantes na decisao de concessao da patente. Por exem-
plo, as afirmagdes que foram apresentadas para justificar a patentea-
bilidade de uma remindicacio mais restrita, reformulada em virtude
de documentos do estado da técnica citados pelo examinador.
Obviamente, se um argumento foi utilizado pelo depositante sem
qualquer conexao direta com os documentos citados e nao foi de todo
relevante para a concessao, entao tal argumento pode ser considera-
do como de menor relevancia na determinagéo do escopo das reivin-
dicagdes da patente. Sabe-se, por exemplo, que é comum que os exa-
minadores facam exigéncias para que o depositante restrinja suas
reivindicacoes, fundamentando a exigéncia na alegagao de que as rei-
vindicages estio demasiadamente vagas e deveriam definir mais
objetivamente a invencio. Nesses casos, a limitacio no se impde por
qualquer documento do estado da técnica, & luz do qual o escopo das
reivindicacdes estaria demasiadamente amplo, mas sim por um julga-
mento do examinador, baseado em critérios subjetivos, que pode ser
comprovado como inadequado, na medida em que situagdes praticas
de infragio venham a surgir com o tempo (Ahlert, no prelo).
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Stéimario: . Direito Pessoal - II. Direito Real - III. Direito de Propriedade - IV. Conclusio

01. O Codigo Civil estabelece claramente que prescreve em cinco
anos a agao por ofensa ou dano causados ao direito de proprieda-

de (artigo 178, § 10, n? IX).

E, atendendo a esse ditame, centenas de decisdes foram proferidas
pelos Tribunais de Justica de todo o pais, sendo que as de maior
ntimero recairam no de Sao Paulo.

Acontece, porém, que, contrariamente a essa iterativa jurisprudén-
cla, foi decidido que a aplicacio correta seria a preconizada pelo
artigo 177, no mesmo Cédigo Civil, e que assinala: “As acdes pes-
soals prescrevem ordinariamente em 20 anos, as reais em |0 entre
presentes e, entre ausentes, em 15",

Coube, no entanto, a Sessao Plenaria do Excelso Supremo
Tribunal Federal resolver a questao fixando que: “A aplicagéo do
artigo 178, § 10, inciso IX, do Cédigo Civil, em lugar do artigo
177 do mesmo Cédigo e do artigo 442 do Codigo Comercial, nao
pode reputar-se ofensiva 2 letra da lei, porque se apéia na teoria da
propriedade do nome comercial, sustentada por notaveis juristas .

(Emb. Rec. Ext. 46.597, DJU 17/11/61)

E assim se fez durante longo tempo perante o mesmo Supremo
Tribunal Federal e os demais Tribunais do pais, culminando pelo
mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justica em memorével
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decisdo: “O direito sobre 0 nome comercial, segundo entendimento
hoje prevalente na doutrina e na jurisprudéncia, constitui uma proprie-
dade, a semelhanga do que ocorre com as marcas de fébrica e de
comércio, motivo pelo qual, em agdes de violacio de seu uso exclusivo,
se aplica o lapso prescricional previsto no artigo 178, § 10, inciso [X,

do Cédigo Civil”. (Cf. Resp n2 4.055, Rev. Lex-ST] n® 29/115)

Em ambas as decisoes predominantes o que se discutiu for pura e
simplesmente a questao da propriedade do nome comercial, pois
no que dizia respeito s marcas, nao s a doutrina dominante como
também a Constituicio Federal de 24/2/1891 consagrava textual-

“ . ’ . d . ”
mente: “A lei asseguraré a propriedade das marcas de fabrica”.

(artigo 72, n2 27)

E, para que ndo pairasse a menor diivida, a Constituigio Federal de
5/10/98 for muito mais além ao consignar que: “A lei assegurara aos
autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utiliza-
¢ao, bem como protecio as criagdes industriais, & propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos”.
Nestas condicdes, os direitos de propriedade industrial, sem divi-
da, sao enquadrados dentre os direitos de propriedade e nao sera
preciso muito esforco para aceitar, posto que se assim nao fosse nao
se enunciariam como propriedade industrial.
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Releve-se que tal entendimento néo é restrito ao Brasil, mas se pro-
Jeta em todo o mundo. Eis que a Convencdo da Unido de Paris,
de 20/3/1883, foi estabelecida para a proteio da propriedade
industrial e tem por objeto as “patentes de invencao, os modelos de
utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fibrica
e de comércio, as marcas de servico, 0 nome comercial, etc.”.

Exatamente por assim o ser e davida alguma persistir, ¢ que todas
as “associagoes de classe” nacionals e estrangeiras, como s6i acon-
tecer para com as mais antlgas € mais 1mportantes, assim também
se enunciam: AIPPI - Associacio Internacional para a Protecao

da Propriedade Industrial e OMPI - Organizagio Mundial da
Propriedade Industrial.

02. Os doutos ministros do Superior Tribunal de Justica lamenta-
velmente comegaram a vacilar e nesse triste desiderato chegaram a
assim decidir: a) Resp n® 10.564 - “O prazo prescricional de que
cuida o artigo 178, § 10, inciso X, do Cédigo Civil é aplicavel
quando se trata de direito A reparagio do dano”, nao a acdo em
que 1ntente, Vlsto que o prazo prescr1c10nal serd o das acoes
reais”; b) Resp n° 19.335-0 - foi decidido com a mesma ementa,
porém, sob o voto: “Parece-me que a prescrigio é vintenéria, por-
que nio se trata de acéo de dano, sendo para coibir uso de marca”;
¢) Resp n? 26.752-7, sob 0 mesmo prisma anterior, com a ressal-
va: “A cessacio do uso, porque em esséncia acdes reais se sujeitam
a disciplina do artigo 177 do mesmo diploma legal” e, por derra-
deiro, d) Resp n® 34.983-0, sob a ementa: “A acdo para repara-
¢ao do dano pelo uso indevido de marca prescreve em cinco anos;
aquela que visa a cessacio do seu uso aplica-se o lapso previsto

pelo artigo 177 do Cédigo Civil.”.

Com tal entendimento, desordenado (diga-se), foram entzo estabe-
lecidas duas simulas, ou seja: “Stimula n® 142 - prescreve em 20
(vinte) anos a acdo para exigir a abstencao do uso de marca comer-
cial” e “Stimula n® 143 - prescreve em 5 (cinco) anos a acéo de
perdas e danos pelo uso de marca comercial”.

Nao podendo concordar com o estabelecimento da Simula de n®
142, porque as quatro decises citadas como referéncia eram anta-
gonicas, nao vacilamos em propor agao resciséria com pedido de
apreciacdo de questao relevante e revisio daquela simula.

Ficamos bastante felizes ao participar do julgamento em 12 de
maio de 1999, perante nove ministros do Superior Tribunal de
Justica, que culminou com o cancelamento da Stimula n® 142. (Cf.

DJU 25/5/99 e também 10, 11 e 14/6/99).

03. Perplexos e ao mesmo tempo estarrecidos ficamos ao tomar
conhecimento, praticamente dois anos depois e a vista da publica-
¢do do acérdao (DJU 19/2/01), visto que pela leitura do mesmo
constatamos com total e absoluta tristeza que nem sequer houve o
tao esperado computo dos votos alicercados por base legal e dou-
trina justificativa desse cancelamento.

Ha, de forma lamentével, uma simples transcrigdo escrita de toda
a fala que norteou o julgamento, de maneira incoerente e que, data
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maxima venia, depde contra o alto saber juridico dos eminentes jul-
gadores que ndo se preocuparam em se reunir, ao depois, para fixar
0 tao necessario e indispensavel entendimento para justificar os
seus votos.

E,, mais uma vez, ndo podendo concordar com esse procedimento
que macula, inclusive, esse Colendo Superior Tribunal de Justica,
é que nos propusemos por este meio para, dentro de nossos limites,
retornar ao nosso pedido inicial que versou sobre o direito pessoal,
direito real e direito de propriedade, para que, assim, possam aqui-
latar e distinguir suficientemente um direito do outro.

I. DIREITO PESSOAL

04. Segundo as escrituras, o primeiro homem, formado de barro e
a imagem de Deus, recebeu o nome de Adao, através do qual pas-
sou a ser designado pelos seus descendentes. O nome, em seu sen-
tido geral, corresponde a denominacio que ¢ dada a cada coisa ou
pessoa para que seja conhecida e reconhecida. Nesse particular se
aproxima e muito do conceito de marca.

Atualmente, o0 homem tem um nome composto de duas partes: o
prenome, aquele proprio da pessoa que o recebeu, podendo ser
simples ou composto, € o patronimico, que significa 0 mesmo que
apelido de familia e/ou nome de familia. O sobrenome também é
largamente utilizado com estes dois Gltimos sentidos. Nome civil é,
por sua vez, o conjunto de prenome e do patronfmico. (Cf. Tratado

da Propriedade Industrial, de José Carlos Tinoco Soares, Ed.
Resenha Tributaria, Sao Paulo, 1988, vol. I, pag. 7)

E exatamente pelo nome civil que os primitivos agricultores, vinicul-
tores, industriais, comerciantes e prestadores de servigo iniciaram a
sua vida profissional, sob a égide de uma empresa individual.

Por esse mesmo nome civil é que os antigos produtos passaram a ser
designados no mercado como se fora e de fato era a sua marca. Os
exemplos classicos sao dos consagrados Francesco Cinzano, Erwin
Lucas Bols e Nicolas Merino, o que, evidentemente, nao destoa da
realidade, eis que tal procedimento é largamente adotado por

Elizabeth Arden, Christian Dior, Alfred Dunhill e tantos outros.

O segundo estagio ocorreu quando o fabricante ou comerciante
acolhia um sécio, mas o mantinha oculto sob a abreviacio de &
Cia., a qual, quando ocorria um némero limitado, recebia um
outro acrescentamento de Ltda.

Nestas condicdes, sob o nosso Cédigo Comercial (Lei n° 556, de
25/6/1850) e pelo decreto que criou as Juntas Comerciais
(Decreto n2 916, de 24/10/1890), o que efetivamente havia era a
firma ou razao comercial, sob a chancela da figura do comerciante,
ou melhor, a do homem enquanto pessoa fisica e/ou empresa indi-
vidual. Tanto isto ¢ fato irrecusével, que o artigo 2° deste tltimo
decreto esclarecia que “firma ou razio comercial é o nome sob o
qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina-se nos
atos a ele referentes”.
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Os doutrinadores de antanho assim nos ensinavam que “Do
mesmo modo a firma comercial outra coisa nio ¢, geralmente sendo
o nome proprio de um dos membros da sociedade” (Cf. Affonso
Celso, Marcas Industriais ¢ Nome Comercial, Ed. Imprensa
Nacional, Rio de Janeiro, 1888, pag. 197). “O nome civil, servin-
do para distinguir o individuo, cuja personalidade resume, é por
assim dizer a marca social de sua pessoa, o sinal de sua identida-

de” (Cf. Antonio Bento de Faria, Das Marcas de Fdbrica e do
Nome Comercial, Ed. ]. Ribeiro dos Santos, Rio de Janeiro,
1906, pag. 283), e de forma bem objetiva “o nome do individuo é
o simbolo de sua personalidade” (Cf. J. X. Carvalho de
Mendonga); “Nao ha ninguém na vida social que se nao apresen-
te com um nome. E como se pudesse definir o nome como sendo o
retrato sonico da pessoa fisica” (Cf. Spencer Vampré), etc.

05. Surgiram ent?o as sociedades de pessoas em nome coletivo, e a
sua formagdo era feita através do nome civil do fundador com o
acréscimo de “& Irmao ou Irmaos; & Filhos ou Filhos, etc.”, com
a adocdo de patronimicos, como por exemplo em Tinoco, Machado
& Cia., ou em Casa Almeida & [rmios e assim sucessivamente.

A partir do Decreto n2 3.708 de 10/1/19, que regula a constitui-
cdo das sociedades por quotas de responsabilidade limitada, € que,
pelo seu artigo 3, ficou estipulado: “as sociedades por quotas de
responsabilidade limitada adotardo uma firma ou denominagio
particular”. No primeiro caso era o Ja consagrado e comentado, e
no segundo surgiu efetivamente a denominagéo, sob a condigo de,
quando possivel, dar a conhecer o objeto da sociedade.

Aquele primitivo sistema de formagio de empresa sob a firma foi
dando lugar s denominagdes, mediante o emprego de expressoes
genéricas como Inddstria Brasileira de Alimentos Ltda. e Cia Pau-
lista de Eistradas de Ferro; com expressoes fantasiosas como Super-
mercado Peg-Pag Ltda.; ou eminentemente de fantasias como Pro-
dutos Alimenticios Bela Vista Ltda.

No que concerne as sociedades por aces e/ou anonimas, sob a
chancela do citado Cédigo Comercial e ao depois pelo Decreto-Lei
n22.627 de 26/9/40, 0 mesmo se verificou visto que assim também
prescrevia: ‘A sociedade anonima é designada por uma ‘denomi-
nagao que indique os seus fins”.

Signiﬁca, por esses e tantos outros motivos, que no passado e até
meados do século anterior, a figura proeminente da empresa (qual-
quer tipo que fosse a sociedade) era a do cognominado generica-
mente de comerciante, que se ligava Intrinsecamente a sua pessoa
fisica. Prova-se pela evidéncia que como tal um dos mais conside-
rados foi Francisco Matarazzo.

E, por assim o ser, sob o prisma da personalidade é que se admi-
tiu que o nome comercial se enquadrava inteiramente como um
direito pessoal, e nao outro.

Tal, no entanto, hoje no se realiza e muito menos se admite, por-
que “A actio in personam efou as acdes pessoais dizem respeito
eminentemente as pessoas. Hominum causa omne ius constitutum
est, todo direito é constituido para os homens. Em direito romano
classico, persona equivale a homem, mesmo escravo, e porque como
escravo 0 homem nao pode ser titular de direitos e obrigacdes, a
palavra nao tem o moderno significado. Além disso, ndo abrange
os entes imateriais, hoje chamados pessoas juridicas ou morais, em
oposicao as pessoas fisicas”. (Cf. Alexandre Correia e Gaetano
Sciascia, Manual de Direito Romano, Ed. Saraiva, Sao Paulo,

1957, pag. 39)

Observe-se, desde logo, que as acdes pessoais, que dizem respeito
eminentemente as pessoas, nao abrangem os entes imateriais, isto
é, as pessoas juridicas. Ora, os direitos de propriedade industrial
nao envolvem pessoas e nem coisas, posto que enquadrados mun-
dialmente dentre os bens incorpéreos. E, por derradeiro, o nome
comercial é o direito inerente  pessoa juridica e, jamais, em tempo
algum, a fisica.

No direito pessoal, ao inverso, o que de modo precipuo se destaca,
0 trago mais caracteristico, em suma, vem a ser a relacao de pessoa
a pessoa (proportio hominis ad hominem). (Cf. Washington de
Barros Monteiro, Direito das Coisas, Ed. Saraiva, 1961, pag. 11),
e, completa, aduzindo que “seus elementos sdo: o sujeito ativo, o
sujeito passivo € a prestacio que ao primeiro deve o segundo”, 0 que
nos permite acrescentar numa relacio de “pessoa a pessoa fisica”.

Comentando e criticando as varias teorias sobre os direitos pes-
soais, Orlando Gomes doutrina que “o direito pessoal é o direito
contra determinada pessoa”, e procurando estabelecer disting&o
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com o direito real, assinala que este se exerce numa coisa, sem
intervencdo de outra pessoa. “O direito pessoal é exercido por
intermédio de outra pessoa a quem incumbe satisfazer determina-
da prestacdo, positiva ou negativa.”

E, mais adiante, detendo-se agora nos direitos de personalidade,
assinala que “sob a denominacdo de direitos de personalidade,
compreendem-se direitos considerados essenciais a pessoa humana,
que a doutrina moderna preconiza e disciplina a fim de resguardar
a sua dignidade”. (Cf. Introducdo ao Direito Civil, Ed. Forense,
122 ed., Rio de Janeiro, 1996, pag. 115/149)

II. DIREITO REAL

06. Comparando o direito real com as obrigacdes, Correia & Sciascia
lecionam que “nos direitos reais o titular afirma o seu poder juridico
sobre a coisa e, implicitamente, o dever geral de todos lhe respeitarem
esse direito; este tltimo dever desaparece a nossa consciéncia, pois se
diz haver uma relagéo entre pessoa e a coisa” e, ao depois que “por
iss0 a ordem juridica faculta ao titular de um direito real uma actio in
rem, pela qual o autor afirma seu direito contra todos (erga omnes).

(Cf. Alexandre Correla e Gaetano Sciascia, Manual de Direito
Romano, Ed. Saraiva, Sao Paulo, 1957, pag. 195)

“Esse poder direto do individuo sobre a coisa € o critério funda-
mental que configura e distingue o direito real” e, logo a seguir,
w1 .
completa: O direito real pode, destarte, ser conceituado como a
relacdo juridica em virtude da qual o titular pode retirar da ‘coisa’,
de modo exclusivo e contra todos, as utilidades que ela é capaz de
. : ) .
produzir” e, por derradeiro, conclui que em face do artigo 674 do
Cédigo Civil, sao direitos reais: “a enfiteuse, as serviddes, o usu-
fruto, a habitacdo, as rendas expressamente constituidas sobre imé-
veis, o penhor, a anticrese e a hipoteca”. (Cf. Washington de
Barros Monteiro, Direito das Coisas, 32 vol., Ed. Saraiva, Sao

Paulo, 1961, pag. 11/13)

“O direito real é o que afeta a coisa direta e imediatamente, sob
todos ou sob certos respeitos, e a segue em poder de quem quer que

a detenha.” (Cf. Direito Civil, Silvio Rodrigues, Ed. Max
Limonad, Sao Paulo, 1964, vol. V, pag. 15/19)

“O direito real se exerce numa coisa, sem intervencio de outra pes-
soa” e, mediante comparacdes com os direitos pessoais, conclui o
autor que “a despeito das controvérsias a respeito da criacio dos
direitos reais, prevalece a doutrina que considera taxativa (numerus
clausus) sua enumeragdo legal. Outros nao existem além dos defi-
nidos na le1, ou também nos costumes (direitos reais consuetudina-

rios)”. (Cf. Introducdo ao Direito Civil, Orlando Gomes, 122 ed.,
Ed. Forense, 1996, pag. 117)

07. Com o cancelamento da Stmula n® 142, restou definitivamen-
te eliminada a prescricio vintenaria, eis que aplicével tao-somente
as acdes pessoais, e, como Ja visto a saciedade, a propriedade
industrial, que compreende a obtengéo do direito de patente, de
modelo, de marca, de nome comercial e de sinais distintivos, 14 nao
se inclufa em hipétese alguma.

Como evidentemente o artigo 177 do Cédigo Civil é bastante
amplo, abrangendo a um s6 tempo as agdes pessoais e as acdes
reais, assim se enunciando “As acdes pessoais prescrevem ordina-
riamente em 20 anos, as reais em 10 entre presentes e, entre ausen-
tes, em 15, contados da data em que poderiam ter sido propostas”,
as davidas persistem.

Com efeito e nao obstante devesse, com a publicagio do acérdao,
agora em DJU 19/2/01, estar ali incluido no 6 o relatério, o voto
do senhor relator como também e essencialmente “todos os demais
votos”, eis que o primeiro foi vencido, tal lamentavelmente nao
ocorreu.

Essa omissao de natureza essencial em qualquer julgamento de
Tribunal e especialmente do Superior Tribunal de Justica, suprida,
apenas e tao-somente pela transcrig&o 1mpressa do que ocorreu ver-
balmente no dia do julgamento, conduz & divida, a incerteza e
demonstra a incongruéncia de todos os julgadores.

Assim e pela simples leitura daquele acérdao constata-se toda a
sorte de evasivas, dividas e interpretacdes divergentes a respeito da
prescricao decenial e giingiienal.

Permanece sob o mesmo prisma erroneo parte do entendimento que
ainda persiste em aceitar como bésico o julgamento das quatro dec-
soes que se tornaram as “‘referéncias” para justificar a simula cance-
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lada, quando de pronto deveriam ser relegadas ao esquecimento em
face da fraqueza de seu contetido e da contrariedade ao direito vigen-
te, pela pretensao de se atribuir a marca e o nome comercial como
integrantes da prescricio decenial, to familiar as acdes reais.

Nao sera preciso muito esforgo para, em face da doutrina citada, que
¢ apenas parte da dominante, se aquilatar que tal ndo se realiza e
muito menos se justifica porque o direito real é o “poder juridico sobre
a coisa” e também é a “relacéo juridica em virtude da qual o titular
pode retirar da coisa as utilidades que ela é capaz de produzir”.

E a grande confuso ali estabelecida quica tenha até a sua razao de
ser, porque os doutrinadores de relevo em seus conceitos sobre o
direito de propriedade e o direito real assim se expressam: “O direr-
to de propriedade, o mais importante e o mais s6lido de todos, o
direito real por exceléncia”. (Cf. Washington de Barros Monteiro,

Direito das Coisas, Ed. Saraiva, Sao Paulo, 1961, pag. 7)

Ao assim se manifestarem, ¢ curial que se referem ao género do
direito de propriedade e sob o manto do qual se incluem os “bens
movels e imévels, fungiveis ou nao-fungivels, consumiveis ou nao-
consumiveis, divisiveis ou indivisivels”, etc., e mais ainda porque a
summa rerum divisio era dos bens corpéreos e incorpéreos (res cor-
porales e res incorporales).

Nesta ordem de 1déias, dizem-se corpéreas as coisas tangiveis ou
perceptivels por outros sentidos que ndo o tato. Coisa corpérea
é a que pode ser vista, tocada e aprendida (res quae tangit pos-
sunt), numa palavra, a que possui forma exterior. Os bens incor-
péreos sao coisas na sua substincia. (Cf. Orlando Gomes,

Introducdo ao Direito Civil, Ed. Forense, 122 ed., Rio de
Janeiro, 1996, pag. 212)

Mas, repita-se, “direito real é o poder juridico sobre a coisa” e bem
assim a “relagdo juridica em virtude da qual o titular pode retirar
da coisa as utilidades...”.

A propriedade industrial, é também chamada imaterial, e no con-
ceito moderno-universal de propriedade intelectual, porque é o
resultado da mente do ser humano que concebe e/ou inventa algo
dtil, que aperfeigoa e melhora uma invencio, que idealiza uma
marca nominativa, que se lhe da uma conotagéo particular através

de um “emblema, desenho, imagem, estilizacdo ou outro” que
adota um nome comercial, ndo envolve “coisa alguma que possa ser
tocada ou apreendida”.

E assim o é, porque “sio bens incorpéreos, na definicio de
Messineo, as coisas nao perceptivels, tais como os produtos da ati-
vidade intelectual e criativa do homem titulados pelas regras sobre
direitos autorais e direitos de patente” e, prosseguindo, conclui o
autor que “entre os bens incorpéreos incluem-se os meios de iden-

tificagio das empresas e alguns dos seus elementos, como o ‘fundo
de comércio’”. (Cf. Orlando Gomes, ob. cit., pag. 212)

O meio primordial de identificacio de uma empresa é o seu
nome comercial, e de seus produtos é a marca que os distingue
no mercado.

Mas néo 6, posto que releva considerar a licao do emérito Pontes
de Miranda, quando assim se expressa de maneira incontestavel: a)
“O obyeto do direito de propriedade sobre todos os sinais distinti-
vos é sempre o bem incorpéreo. Nao importa se exige registro ou
se nao se exige’; b) “Fora dos patrimonios, bens incorpéreos sao
os que sao objeto de propriedade intelectual ou de propriedade
industrial”; c) “Uma das causas de erro, no tocante aos conceltos
de bem incorpéreo e de direito real, est4 na reminiscéncia das difi-
culdades com que os juristas menos sensiveis a evolugio técnica
recebem as precisdes do conceito de bem incorpéreo e a conceitua-
¢ao mesma dos direitos reais sobre bens incorpéreos”; d) “Se bem
que a invengo precise ser realizével (igual a poder ter concretiza-
¢ao, ser enformada, a ela corresponderem bens corpéreos), o obje-
to do direito oriundo da patente é bem incorpéreo”. (Cf. Tratado

de Direito Privado, 42 ed., Ed. Rev. Tribunais, Sao Paulo, 1983,
Parte Especial, tomo XVII, pag. 384, 416, 417)

08. Por todos esses motivos ndo se aceita, em hipétese alguma, o
pretenso enquadramento da prescricio decenial das acdes reais.
Nao se aceita, ainda mais, porque no mencionado artigo 177 do
Codigo Civil, consta que: “prescrevem as reais em dez anos entre
presentes, e, em 15 entre ausentes”.

Vale, portanto, acentuar que a quantificagdo da prescricao é dividi-
da entre os presentes e 0s ausentes, 0 que nos permite esclarecer
que tanto num caso como no outro se referem a pessoa, ou melhor,
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pessoa fisica, e nao outra. Nao outra porque a pessoa juridica, que
¢ a titular do direito & patente, a0 modelo, & marca e ao nome
comercial, e em se tratando de “ficcdo do direito” nio tem a capa-
cidade de se afastar de seu domicilio. Tanto isto é fato que a refe-
réncia contida no artigo 177 designa a circunstancia de alguém
(pessoa humana) se haver afastado de seu domicilio habitual sem
deixar representante ou sem dar noticias de seu paradeiro.

A mengéo, portanto, de um lado, da “presenga”, subentende que
a pessoa fisica deve estar sempre em seu domicilio ou no lugar onde
puder ser facilmente encontrada para todos os atos de sua vida
avil, para acionar e ser acionada judicialmente.

Assim, entende-se que a prescricio decenial ocorrera somente
entre presentes, 1sto €, pessoas humanas que terao esse prazo para
agir contra terceiros na salvaguarda de seus direitos reais previstos
especificamente em le1, como por exemplo a “enfiteuse, a servidao,
o usufruto, a habitacio, as rendas sobre iméveis, o penhor, a anti-
crese e a hipoteca”. Por outro lado, o mesmo se verificara para o
prazo prescricional de 15 anos, em que os dependentes dos
“ausentes” e enquanto estes nao retornaram, promoverem as agoes
que se lhes sdo cabiveis.

Querer aplicar esse dispositivo legal as acdes de cessacio de préti-
ca de ato incriminado por violagio de direitos de propriedade
industrial, imaterial e/ou intelectual que constituem, por sem davi-
da, os bens incorpéreos, é chegar as raias da absurdeza total. E
afrontar a Constituicio Federal em seu artigo 5, n® XXIX, que
consagra a propriedade das marcas, os nomes de empresa e outros
signos distintivos.

E também negar vigéncia a Lei n2 9.279, de 14/5/96, que regula
direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial, que no arti-
g0 6 estabelece: “Ao autor de invencdo ou de modelo de utilidade
sera assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a pro-
priedade” e que também no artigo 129 consigna que: “A proprie-
dade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido”.

III. DIREITO DE PROPRIEDADE

09. Desde os primérdios da protegao a propriedade industrial e que
compreendem os direitos de obtencio de patentes de invencao, de
modelos de utilidade, de modelos e desenhos industriais; de marcas
de fabrica, de comércio e de servigo; de insfgnias comercias, de titu-
los de estabelecimento, de frases e expressdes de propaganda e de
nomes comerciais, os doutrinadores estrangeiros e nacionais tém
fixado o seu enquadramento como um irrecusavel direito de proprie-
dade e assim se fez porque: a) “E dell’altra parte alla difficolta di
considerare quale una vera proprieta il diritto dalla legge sanziona-
to, credettero risolvere la questione chiamando codesto diritto una
proprieta sui generis” (Cf. Moise Amar, Dei Nomi, Dei Marchi e

Della Concorrenza, Ed. Unioni Tipografico, Torino, Italia, 1893,
pag. 24/27); b) “Lazione industriale ha creato esternamente, fuori
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della persona, un complesso di rapporti, una posizione concreta del
mondo esteriore, vale a dire 'azienda: e la ditta & il nome
dell’azienda; 1l diritto alla prima a accessorio al diritto alla seconda
e ne segue la sorte, ha un valore reale , & un elemento patrimoniale,
una proprietd” (Cf. Umberto Pipia, Nozioni di Diritto Industrialle,
Ed. Dr. Francesco Vallardi, Milao, Italia, 1900, pag. 113); c)
“Para que a ocupacio de um sinal determinado confira a respectiva
propriedade ao ocupante sdo, porém, necessarias duas condigges: |
- E necessario que o sinal seja ocupado para o fim de distinguir os
produtos do ocupante; Il - que o ocupante tenha a intenco de se
apropriar do sinal ocupado” (Cf. Antonio Bento de Faria, Das
Marcas de Fabrica e de Comércio, Ed. J. Ribeiro dos Santos, Rio
de Janeiro, 1906, pag. 102); d) “As marcas industriais, objetiva-
mente consideradas, constituem um direito de propriedade dos pro-
dutores e comerciantes que as tenham legitimamente adotado para
individualizar os seus produtos ou mercadorias” (Cf. Almeida
Nogueira & Guilherme Fischer Jr., Marcas Industriais e Nome
Comercial, Ed. Tip. Hennies, Sao Paulo, 1910, pag. 45); ¢) “A
invengdo, tanto quanto o privilégio, a obra artistica e literaria,
dependendo do tempo fixado por lei, constituem um proveito do
inventor ou do autor, um direito exclusivo, uma propriedade absolu-
ta” (Cf. Eugéne Pouillet, Traité des Marques de Fabrique, Ed.
Marchal & Godde, Paris, Franca, 1912, pag. 131); f) “E, por
outro lado, um direito absoluto de propriedade ordinario, que asse-
gura ao titular o direito positivo ao seu emprego e ao negativo de
impedir que outros venham a usurpa-lo” (Cf. Agustin Ramella,
Tratado de la Propriedad Industrial, Ed. Hyjos de Reus, Madn,
Espanha, 1913, pag. 7); g “E um direito natural de propriedade
e nao mera criacio da lei como a muitos parece. Assim, apenas
compete 2 lei reconhecer e proteger esse direito” (Cf. Jodo da Gama
Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 1946, vol. [, pag. 206); h) “Porque ao aludir & nvengéo,
ao desenho industrial, & marca de inddstria e comércio, ou outro
sinal distintivo de produtos... o que se trata e é objeto do direito de
propriedade industrial, é o bem incorpéreo, que consiste na repro-
dug@o de tais sinais” (Cf. Pontes de Miranda, Tratado de Direito
Privado, Parte Especial, tomo XVII, Ed. Borsoi, Rio de Janeiro,
1971, pag. 207).

Essa abalizada doutrina, como nao poderia deixar de ser, consagra
a patente, ao modelo de utilidade, a0 modelo e desenho industrial,
a marca, ao nome comercial, o direito de propriedade. Propriedade
essa industrial, imaterial e intelectual.

A Constituicio Federal em seu artigo 5, n® XXIX, consagra que:
“A le1 assegurara aos autores de inventos industriais privilégio tem-
pordrio para sua utilizagio, bem como protecio as criagdes indus-
triais, & propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a outros
signos distintivos”.

A Lei n® 9279, de 14/5/96, que regula direitos e obrigacdes rela-
tivos a propriedade industrial, pelo artigo 6, diz que: “Ao autor de
invengio ou modelo de utilidade sera assegurado o direito de obter
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a patente que lhe garante a propriedade” e, de forma clara e obje-
tiva, no artigo 129, que: “A propriedade da marca adquire-se pelo
registro validamente expedido”.

IV. ConcLusAO

10. Considerando que em todos os paises do mundo, sob a égide
da Convencdo da Unido de Paris (desde 20/3/1883) para a
Protecdo da Propriedade Industrial, o direito a patente, a0 mode-
lo, a0 desenho, & marca e ao nome comercial estao enquadrados
dentre os direitos de propriedade;

Considerando que a Constituicao de 24/2/1891, em seu artigo 72,
n? 27, consagrava que “A lei também asseguraré a propriedade das
marcas’ e assim permaneceu inalterével até atingir a de 5/10/88,
que ampliou a propriedade para os nomes de empresa e outros sig-
nos distintivos;

Considerando que a Stimula de n° 142, que previa a prescricio
vintendria para a cessacdo do uso de marca comercial, foi definiti-
vamente cancelada, por ser o direito pessoal alheio a propriedade
industrial;

Considerando que o poder do individuo sobre a coisa é o que con-
figura e distingue o direito real e que o direito real se exerce sobre
as colsas;

Considerando que a propriedade industrial, imaterial ¢/ou intelec-
tual ndo envolve, em hipétese alguma, as coisas, mas, sim, sé e
exclusivamente os bens incorpéreos, como tais os produtos da ati-
vidade intelectual e criativa do homem;

Considerando que a doutrina dominante, estrangeira e nacional, se
conduz para a caracterizagio da propriedade industrial, imateral
e/ou intelectual ndo s6 envolvendo os bens incorpéreos como tam-
bém um 1rrecusavel direito de propriedade;

Considerando que pela Lei n° 1.236, de 24/9/04, que tratava das
marcas de fibrica e de comércio, J4 havia expressa a prescrigio
semestral para obrigar o concorrente a modificar marca ou nome
para uso comercial ou industrial (artigo 10, n? 2);

Considerando que decises foram proferidas com base na mesma e ao
depois em face do artigo 114 do Decreto-Lei n® 16.164, de 1923, e
no artigo 156 do Decreto-Lei n® 7.903, de 27/8/45, ambos, também,
relativos as marcas e patentes (Cf. Rec. Ext. n® 15.739; Rec. Ext. n°
21.887: Rec. Ext. n2 49.857 e Rec. Ext. n? 66.420);

Considerando que a partir de entio em intimeras decisdes do
Supremo Tribunal Federal e em centenas dos Tribunais Estaduais a
aplicacdo se fez nio s6 para a cessacio da pratica do ato incrimina-
do como também para o pagamento das perdas e danos com base no
artigo 178, § 10, inciso IX do Cédigo Civil, isto é, a giiinqiienal;

Considerando que o Cédigo Civil em seu artigo 178, § 10, inciso
IX, expressamente dispoe que: “Prescreve em cinco anos a agao
por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade” e que, por
dedugdo légica e etimoldgica, o termo ofensa € igual ao ultraje, a
lesao, ao mal causado a alguma coisa ou pessoa, o que vale dizer
que para fazer cessar a ofensa é preciso que também cesse o ultra-
je e a lesao ao direito de propriedade industrial, e que, em palavras
corriqueiras, € igual & cessacio da prética do ato incriminado;

Considerando, também, que o outro termo — dano — ligado aque-
loutro pela alternativa “ou” é igual aos prejuizos sofridos pelo titu-
lar do direito violado;

Considerando, finalmente, que tanto a ofensa como o dano sdo cau-
sados ao direito de propriedade e neste caso & propriedade indus-
trial, imaterial e/ou intelectual, nio padece a menor divida que
qualquer aplicagdo de outra disposicio prescricional, que nio a
giiingiienal, constitui ofensa & Constituicio Federal e negativa de

vigéncia da Let n? 9.279, de 14/5/96.
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EDUARDO RIBEIRO
Ministro aposentado do Superior Tribunal de Justica. Professor aposentado da Universidade de Brasilia-UnB. Advogado em Brasilia

O tema posto a nosso exame, dizendo com a regulamentagéo legal
da prescrigao das acoes tendentes a impedir o uso de nome comer-
cial, apresenta-se, sem divida, como dos mais controvertidos.

Durante décadas, é certo, houve, quanto ao ponto, alguma tranqiili-
dade no entendimento junisprudencial, ainda que amparado em pres-
supostos que dificilmente se poderiam reputar corretos. Invocava-se a
Ler 1.236 de 1904, que previa prazo prescricional de seis meses.
Duwvidosissimo, entretanto, se aplicasse aos nomes comerciais.

Em 1945, editou-se o Cédigo da Propriedade Industrial (Decreto-
Lei 7.903), que, ao contrario do cédigo atual, cuidou do tema em
seus artigos 104 e seguintes. Dispds, no artigo 156, sobre a nuli-
dade dos registros de marca, nome comercial, titulo de estabeleci-
mento, insignia, expressao ou sinal de propaganda e, em seu para-
grafo 1°, determinou que as respectivas acdes haveriam de ser
propostas em cinco anos, contados do registro.

Note-se que esse dispositivo referia-se a acao de nulidade de regis-
tro; ndo, a de abstencéo de uso. A jurisprudéncia, entretanto, incli-
nava-se por aplicar a norma, prevendo prazo de cinco anos as acdes
em geral, relativas ao uso do nome comercial, o que, pelo menos,
teve a vantagem de dar a matéria alguma seguranca.

Publicaram-se, posteriormente, trés Cédigos de Propriedade
Industrial: os Decretos-Leis 254 e 1.005 e a Lei 5.772/71. Nessa
Gltima, remeteu-se a matéria pertinente ao nome comercial 3 “legis-
lacdo prépria” e explicitou-se que o Cédigo a ela nio se aplicava.
Ocorre que, na escassa legislago existente a respeito, ndo se
encontrava norma expressa que propiciasse facil soluco ao proble-
ma do prazo prescricional.

O vigente Cédigo da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) s6 faz
referéncia a nome comercial ao prever como crime a reprodugo ou imi-
tacio de brasdes ou distintivos oficiais. Trata da prescrigio da agio em
que se pretenda a reparacio de dano causado ao direito de proprieda-
de industrial e da que verse sobre nulidade dos registros nele regulados
que, como resulta do que foi dito, ndo incluem o nome comercial.

Normas especificas sobre nome comercial acham-se na Lei 8.934/ 94,
que regula o registro de comércio, mas onde nao existe uma silaba que
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se refira A prescrigao. Exm suma, nao ha disposicio alguma que trate da
prescricio de agdes dizendo com a abstencdo do uso do nome comer-
cial, o respectivo registro ou, ainda, o pedido de reparacéo de danos.

Cogitou-se da possibilidade de aplicacio analégica daquelas que
dizem respeito as marcas, o que ndo me parece possivel. A norma
é especial e restritiva. Nao se pode fazé-la abarcar outras situagdes.

Nao havendo no Cédigo Comercial, igualmente, regra aplicavel, a
matéria s6 pode encontrar regulamentacao no Cédigo Civil, que,
em seu artigo 177, cuida da prescricio das agdes reais e pessoais
e, no artigo 178, arrola uma série de hipéteses com prazos pré-
prios, a todos se referindo como de prescricao, embora nao se igno-
re que muitos deles sao de decadéncia.

O problema que se apresenta, a propésito da matéria, decorre da
falta de definicio da natureza do direito a0 uso do nome comercial.
Com relacdo s marcas, pode-se ter como superada a controvérsia.
Trata-se de direito de propriedade, como deflui de leis que regulam
a matéria, bem como do préprio texto constitucional. Em relacio
ao nome, porém, a dificuldade persiste.

Uma corrente se firma em que o nome comercial (ou da empresa,
na linguagem da Lei 8.934/94) ¢ assimilavel ao civil. Constituiria
direito da personalidade e, com base nisso, afirmou Bevilacqua sua
imprescritibilidade. Uma outra, entretanto, tem em conta o aspec-
to patrimonial do nome comercial, enfatizando a relevancia de seu
valor economico.

Carvalho de Mendonga alinhou-se entre os que com maior vigor se
opunham ao reconhecimento de contedido patrimonial no nome
comercial. Arrolava uma série de razdes, como ndo se sujeitar a
penhora, ndo poder ser empenhado, nao figurar no balanco, além
de outras, basicamente, da mesma natureza.

Parece-nos que dois aspectos podem-se distinguir, como anotam
diversos autores, entre eles o classico Gama Cerqueira. Um subje-
tivo e outro objetivo.

O primeiro corresponde ao direito que o comerciante tem de apre-
sentar-se com aquele nome. No que a 1sso se refere, é imprescriti-
vel. Por muito que haja violagdes a esse direito, € o titular a elas
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assista Inerte, nao perderd, por isso, o direito de usa-lo. Nao ha
cogitar de usucapiao a propésito de tal tema.

Existe, entretanto, também o aspecto objetivo, de feicdo patrimo-
nial, traduzindo, pois, valor econdmico. O fato de o comerciante se
apresentar com determinado nome que ja granjeou respeitabilida-
de pode significar muito perante consumidores, financiadores e for-
necedores, daf resultando apreciével incremento dos negécios.

Em relagio a esse tltimo é que se pde a questdo, uma vez que,
como J4 acentuado, o direito ao uso do nome nao se perde em vir-
tude de haver violagio da exclusividade. Para bem se equacionar o
tema juridico, no aspecto patrimonial, parecem-nos adequadas
algumas consideracoes de ordem mais geral.

E comum no direito positivo, nao s6 nosso, como de outros povos,
submeterem-se os direitos subjetivos a apenas uma grande divisao:
reais e pessoais. Nao € essa, entretanto, uma distincio que satisfa-
ca Intelramente, nem a mais recomendavel em termos da teoria
Geral do Direito, pois incapaz de compreender todas as hipéteses.
Mais abrangente e precisa a que os distingue em absolutos e rela-
tivos. Os primeiros tém como sujeito passivo toda a comunidade,
indistintamente. Os relativos sao os que apresentam, no pélo pas-
sivo, uma ou muitas pessoas determinadas.

Entre os direitos absolutos se incluem, por certo, os reais. Abrangem
outros, entretanto, notadamente os ligados & personalidade, como o
direito & honra, 2 boa fama, 2 vida, 4 integridade fisica. Todos os inte-
grantes da comunidade se acham obrigados a respeita-los. A presta-
¢ao a que seu titular faz jus é exigivel de todos, indeterminadamente.

Essa classificaco, note-se, é incompativel com a conceituacio do
direito real como um direito sobre a coisa. Eista nao pode ser sujei-
to passivo em uma relagéo juridica. Direito é fendmeno necessaria-
mente intersubjetivo. E velha a observagio de que para Robinson
Crusoe s6 comegou a existir direito apés a aparicio de Sexta-Feira.
Ser titular de um direito real significa que a comunidade se acha
obrigada a determinada prestagao, dizendo respeito a uma coisa.
J4 o direito pessoal é sempre relativo. Traduz necessariamente a
existéncia de um vinculo entre determinadas pessoas.

Do exposto, ja é dado retirar a conclusao de que néo se pode clas-
sificar o direito & exclusividade do uso do nome entre os direitos
pessoais. Sujeito passivo dessa relagio é toda comunidade e nio
alguém determinado. Trata-se, pois, de direito absoluto.

Certo que, dessa relagdo, pode surgir um vinculo pessoal. E o que
sucede quando da violacio do direito a exclusividade decorre um
dano, com o conseqiiente dever de ressarci-lo. Cria-se af um liame de
natureza pessoal entre o titular do direito e o obrigado a reparacao.

Podemos concluir, do que ficou dito, ter o direito a0 nome comer-
cial carater absoluto, o que é uma caracteristica dos direitos reais, e
apresenta, ainda, visto do aspecto objetivo, natureza patrimonial.
Por fim, se exerce a propésito de uma coisa, ainda que incorpérea.
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E de afastar-se, vale notar, a idéia de que coisas sejam apenas os
bens corpéreos. Verdade que o chamado “direito das coisas” com-
preende, em regra, bens materiais. O Cédigo Civil, entretanto, inse-
ru no titulo que os regula a chamada propriedade literara, cientifi-
ca e artfstica que, quanto a natureza, apresentam caracteristicas bem
préximas do direito a0 nome comercial. Note-se, ainda, que esse
mesmo c6digo estabelece que patriménio e heranga constituem coi-
sas universais, ainda nao constem de objetos materiais.

Afigura-se-nos, pois, em vista do exposto, que o direito a0 nome, enca-
rado em seu aspecto objetivo, integra a categoria dos direitos reais, o
que j4 encaminha a solugdo da questdo. O prazo de prescrigio para as
acdes de abstencio de uso serd o previsto para os direitos reais no arti-
go 177 do Cédigo Civil: dez entre presentes e 15 entre ausentes.

Parece-nos que mais um ponto est4 a reclamar exame. Manifestamos
nosso entendimento no sentido de que a hipétese é de um direito
real. Seria um direito de propriedade? Pensamos que sim, nao vendo
maiores razoes para apontar-lhe natureza juridica distinta das mar-
cas. Certo, é também um direito personalissimo, mas no aspecto sub-
jetivo. Insistimos na distincdo, ja indicada, feita por Gama
Cerqueira. As objecdes trazidas por Carvalho de Mendonga pren-
dem-se a inalienabilidade desse direito. A inalienabilidade de bens
pode, entretanto, ser instituida até por ato de vontade e nio ¢ por 1850
que se deixa de ser proprietario.

Ocorre que, segundo a doutrina que nos parece melhor, ndo resul-
taria disso modificacio quanto ao prazo de prescrigdo, tratando-se
da acao de abstengéo de uso. Tudo se vincula a Interpretacao do
disposto no artigo 178, § 10, IX, do Cédigo Civil, que prevé a
prescricao giingiienal para as acdes por ofensa ou danos causados
ao direito de propriedade.

O Superior Tribunal de Justica, na linha da autorizada opinio de
Carpenter, tem entendido que essa norma s6 alcanca as agdes em
que se busque o ressarcimento do dano causado, nao abarcando
aquelas onde a pretensdo seja a de fazer cessdo a violacdo. O
entendimento contrario conduziria, em verdade, a situacoes verda-
deiramente absurdas, como colocou em relevo Camara Leal.
‘Tome-se o exemplo do ataque a propriedade, relativa a um imével,
de que decorresse esbulho. Transcorridos cinco anos, nao podera
mais o proprietario pedir ressarcimento dos danos. Nao se negara,
entretanto, a possibilidade de reivindicar o bem. Fosse de modo
diverso, ndo se lhe ensejaria mais obter a posse do imével, embora
conservasse o dominio.

Entendemos, por conseguinte, dever-se concluir que o prazo de
prescricdo para as acoes de abstencdo de uso de nome comercial
serd de dez ou 15 anos, consoante se trate de presentes ou ausen-
tes. A de reparacdo de danos seré de cinco anos, caso se admita
que se esta diante de direito de propriedade.

Essas as observacdes que tinhamos sobre o tormentoso tema.
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JoskE CARLOS CoSTA NETTO

Advogado especializado em Direito Autoral, compositor, produtor cultural e mestre em Direito Civil pela USP. Foi presidente do Conselho Nacional de Direito
Autoral (6rgao do entao Ministério da Educagao e Cultura) de 1979 a 1983 ¢ publicou em 1998 o livro Direito Autoral no Brasil, pela editora FTD

Stimario: I. A Reproducio e Execucdo Pblica Convencionais de Obras Musicais - II. A Misica e os Direitos Autorais na Era Digital - III. O Uso Doméstico e o Ato de Transfe-
réncia ou Disponibilizacio da Msica na Rede de Computadores (Internet): a Reproducéo e o Download - IV. A Questdo da Execucio da Obra Musical na Internet: o Streaming

I. A REPRODUCAO E EXECUCAO PUBLICA CONVENCIONAIS DE
OBRAS MUSICAIS

A evolugéo tecnolégica, especialmente até o inicio da década pas-
sada, ocorreu de forma diferenciada para a reprodugéo, de um
lado, e a representacio de obras intelectuais, de outro.

Em linhas gerais, o controle dos direitos de reprodugao permane-
ceu na esfera individual dos titulares — autores e empresas (princi-
palmente editoras) — e os direitos de representaco adotaram a ges-
tao coletiva de controle (sociedades e associagdes de titulares).

Na 4rea musical, o direito de reproducao tem sido controlado dire-
tamente pelas gravadoras que promovem a produgao, a reprodugio
e a comercializago de fonogramas em discos (repassando direta-
mente aos demais titulares — compositores, intérpretes e produtores
artisticos — as suas participagoes) e o direito de representacio — que
no campo musical recebe o nome de direito de execugio piblica —
é controlado pelo sistema de gestao coletiva, através de associagdes
de titulares de direitos autorais que atuam em casas de espetéculos
e emissoras de radio e televisio principalmente, no Brasil reunidas

no Escritério de Arrecadacio de Direitos Autorais — ECAD.

O produto da venda de CDs — desenvolvida pelas gravadoras, de
um lado — e da arrecadagio decorrente da execugao piblica de
obras musicais tém sido as principais fontes remuneratorias dos
titulares de direito autorais na esfera musical.

Acresce-se a essas duas fontes principais a remuneracao decorrente
da sincronizagio (ou inclusio) de obras musicais em outras obras
(como a cinematogréfica, televisiva — enfim as obras audiovisuais —,
especialmente os filmes ou fonogramas de natureza publicitéria).

II. A MUsica E 0s DIREITOS AUTORAIS NA ERA DIGITAL

A era digital trouxe uma facilitacio ainda maior — e mais dinami-
ca — a possibilidade de utilizagao piblica de obras intelectuais.
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Além da evolucio tecnolégica que representou a fixacéo fonografi-
ca pelo sistema digital e confeccio e duplicacao de CDs, atualmen-
te, através do computador, o usuario pode localizar uma misica em
arquivos disponivels, executé-la (ouvi-la) ou reproduzi-la fonogra-
ficamente com alta qualidade.

Assim, a reprodugdo e a execugdo piblica de obras musicais, antes
procedimentos com sistematica de controle inconfundiveis, acabam
sendo aproximadas pelas novas tecnologias. Como controlar os
direitos autorais?

E notério, hoje, que o formato de arquivo digital de mdsicas deno-
minado MP3 (que ocupa menos de um décimo da meméria em
relagio ao formato wave, padrio nos computadores, e tem qualida-
de de CD) dinamizou — e trouxe grande qualidade — a reprodugio
fonogréafica doméstica: qualquer pessoa pode gravar faixas de um
CD, converté-las em formato MP3 e disponibiliza-las na Internet
para que outro possa captura-las e reproduzi-las, também com alta
qualidade, e executa-las em players portateis, uma espécie de walk-
man que usa cartio de memoria no lugar das fitas cassete.

O formato MP3 chamou a atencéo das grandes gravadoras pela pos-
sibilidade de evasao da remuneracio de direitos autorais decorrentes
da extracio de cépias com qualidade digital de CDs — ou faixas deles
—apartir de 1997. Esses grandes grupos empresariais na area musi-
cal — nomeadamente a Universal, a Sony, a EMI, a BMG e a
Warner — estao, em conjunto, desenvolvendo um sistema de controle
que, divulga-se, devera ser similar a copy protection existente nos soft-
wares: a inclusdo, num programa, de mstrugdes nvisiveis cuja finali-
dade ¢ impedir que sejam feitas copias ndo autorizadas.

Antecedem a implementagéo, no mercado fonogréfico, do copy
protection, outros mecanismos de controle como sistemas de identi-
ficagio no campo digital (como os da AAP — Association of
American Publishers, da CISAC, que retine as associagdes de
autores, de compositores e outros), sistemas controlados de dispo-
nibilizagdo de contetido (como a criptografia — que possibilita o
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acesso a determinado fonograma apenas a quem possua a
“chave”do cédigo utilizado) e, também, sistemas de localizacio de
obras e producdes protegidas apés sua disponibilizagio no ambien-
te digital (como a “marca d’4gua”), com a finalidade de detectar
as eventuais distribuicdes nao autorizadas na rede (Internet).

Assim, o enquadramento juridico no plano do direito de autor (o
que ¢ licito e o que — ao contrério — consiste em violacao de direi-
tos autorais) é oportuno, tanto em relagao ao direito de reproducio
quanto ao do direito de execugéo piblica.

III. O Uso DoMEsTICO E 0 ATO DE TRANSFERENCIA OU
DISPONIBILIZACAO DA MUSICA NA REDE DE COMPUTADORES
(INTERNET): A REPRODUCAO E O DOWNLOAD

A questao principal no equacionamento juridico da protecio ao
direito de autor ¢ diferenciar o usuario que, a0 manusear seu com-
putador, faz uso doméstico das obras musicais, do usuério que
transfere seus arquivos — que contém fonogramas protegidos — a
terceiros via ¢/mail (inclusive pelo sistema Napster, que veio agili-
zar sensivelmente as transferéncias de arquivos musicais) ou que os
disponibiliza em sites ou sua pagina, possibilitando a terceiros rea-
lizar um download, ou seja, reproduzir tais fonogramas a partir
dessa disponibilizagao.

As situacdes (uso doméstico e transferéncia ou disponibilizacio a
terceiros) sao abrigadas na lei de direito autoral mas, naturalmen-
te, a segunda hiptese — a transferéncia ou disponibilizagao dos
fonogramas protegidos (ambas modalidades de distribuicao) para
reproducio (download) de terceiros — é mais grave.

Nesse sentido, além dos dispositivos legais genéricos, o artigo 29,
inciso VII, da Lei 9.610/98 estabelece expressamente que depende
de autorizacdo prévia e expressa do autor a distribuicio para oferta
de obras ou producdes por qualquer sistema que permita ao usuério
realizar a selecio da obra ou producao para percebé-la em um tempo
e lugar previamente determinados por quem formula a demanda.

Se essa disponibilizacdo tiver — direta ou indiretamente — finalida-
de de lucro, existe a possibilidade de enquadramento no campo cri-
minal, paragrafos 1% e 2° do artigo 184 do Cédigo Penal, que pre-

véem a pena de detencio de trés meses a um ano e, nos casos mais
graves, de reclusio de um a quatro anos.

Ainda mais grave ser o uso nao autorizado que implique violagio
a direitos morais como a modificacdo da obra ou ndo indicagio de
seu autor ou intérprete, nos termos dos artigos 24 e 108 da nova

Lei de Direitos Autorais brasileira (9.610/98).

Por outro lado, o uso doméstico nio autorizado também deve ser
examinado com atencéo: essa possibilidade de reproducao domés-
tica sofreu uma sensivel alteracio no regime legal brasileiro a par-
tir de 1998: se a lei anterior (5.988, vigente de 1973 a 1998) per-
mitia “a reproducdo, em um s6 exemplar, de qualquer obra,
contanto que nao se destine a utilizagdo com intuito de lucro” (arti-
go 49, II), ja a nova lei brasileira (9.610, vigente a partir de
21/6/98) limita ainda mais essa possibilidade, permitindo apenas
“a reproducdo, em um s6 exemplar, de pequenos trechos, para uso
privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro”
(artigo 46, II). Portanto, esses limites devem ser respeitados sob
pena de violagio de direito autoral.

A respeito, no ambito da Internet, cabe destacar decisio do
Tribunal de Justica de Sao Paulo que manteve liminar de suspen-
sdo de “divulgacio” ndo autorizada de obra intelectual:

“Cinge-se a controvérsia entre as partes, agravante e agravados, a
respeito de eventual contrafagao, com a utilizacio e divulgacdo, via
Internet, de obra intelectual alheia, sem autorizagao.

Sem adentrarmos no exame do mérito da controvérsia suscitada
entre as partes, a verdade é que ‘a utilizacio da Internet, segundo
ligao de Walter Douglas Stuber, como forma de divulgacio e trans-
missao de informagdes, traz consigo uma série de problemas rela-
cionados aos direitos de propriedade intelectual... O acesso aos
dados lancados na rede nao outorga ao usuario o direito de dispor
deles como melhor lhe parecer, assim como a compra de um livro
nao da direito a quem comprou de copia-lo, revendé-lo ou utilizar,
de forma nao autorizada, de seu contetido, sem que sejam pagos os
direitos autorais. O fato de as obras e as informagdes transmitidas
através da Internet estarem sob a forma digital nao retira delas a
caracterfstica de criagdo humana, passivel de protecio juridica...’

(“A Internet sob a Otica Juridica”, RT 749/60-81).

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD & SCATAMBURLO S/C
PROVPEIEIDALDE INTELECTLIAL
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Ora, diante desse entendimento, ao qual nos filiamos, é de ser
mantida a liminar que determinou a suspensdo da divulgacdo dos
artigos.” (acérdao de 26/10/99, v.u., Segunda Camara de Direito
Privado, relator o desembargador Cintra Pereira - Agravo de

Instrumento n? 122.834-4/0).

Essa posicao brasileira se assemelha as normas internacionais apli-
cavels & matéria, sendo digna de registro a decisao do inicio de
fevereiro deste ano da 9% Corte de Apelacio de San Francisco,
Estados Unidos, que, ao julgar a questio do Napster, condiciona
a distribuicao de obras ou fonogramas protegidos a autorizagio dos
seus respectivos titulares.

Vale observar, ainda no ambito do uso doméstico, que a evasio da
remuneracao, de natureza autoral, decorrente dessa modalidade de
utilizacio de obras e produgdes protegidas poderia ser minimizada —
até para ser liberada ao usuério, como permitia a lei anterior, a repro-
ducio, em um s6 exemplar, da integra de qualquer obra sem finali-
dade de lucro (artigo 49, inciso II, da Lei 5.988/73) — se tivesse sido
aprovada na nova lei (9.610/98) a obrigatoriedade do fabricante de
fitas, discos e outros suportes “virgens” — além de aparelhos “repro-
dutores” desses suportes — de recolher uma remuneracéo sobre esses
produtos a ser destinada aos titulares de direitos autorais.

Embora constasse essa matéria na versao original do Substitutivo do
Projeto de Lel que se constituiu na nova lei brasileira de direitos auto-
rais (9.610/98), infelizmente, foram os dispositivos rejeitados na vota-
¢do, em sessdo plenaria, da Camara dos Deputados. Consignava o pro-
jeto que: “os titulares de direitos de autor e dos que lhes sio conexos
domiciliados no pafs, cujas obras, producdes, interpretagdes e execucoes
hajam sido publicadas em fonogramas e videofonogramas, tero direito
a remuneracio de natureza autoral, como compensacio a possibilidade
de sua reprodugio privada na forma do inciso II do artigo 49 da pre-
sente ler, mediante o uso de aparelhos reprodutores e de suportes mate-
nais virgens . Dentro desse conceito, estabelece, principalmente, que:
“a) a remuneracio ser devida pelo fabricante ou importador, no
ato da saida do estabelecimento, & razdo de 5% (cinco por cento)
sobre o preco de venda dos aparelhos reprodutores e 10% (dez por
cento) sobre o preco de venda das fitas magnéticas, ou quaisquer
outros suportes materiais virgens;

b) a cobranca da remuneragdo serd feita coletivamente, por entida-
de organizada para este fim, pelas associagdes a que se refere o arti-
go 100, ou mediante mandato por elas outorgado ao escritério a
que se refere o artigo 102 desta lei;

c) caberd as associacdes de titulares de direitos autorais decidir os
critérios de distribuigio aos titulares das quantias arrecadadas, res-
peitados os direitos de cada um;

d) na falta de acordo entre as associagdes, quanto a distribuicio da
remuneracdo correspondente as fixagdes exclusivamente sonoras,
essa serd somada ao montante da execugio piblica a distribuir,
cabendo metade do valor aos titulares de direito de autor e a outra
metade aos de direitos conexos; e

e) a falta de acordo entre as associagdes quanto a distribuigio da
remuneracio correspondente as fixagoes audiovisuais, caberd a
metade ao produtor, e a outra sera repartida, em partes iguais, aos
demais co-autores, ou autor da obra adaptada € aos intérpretes
nominados nos letreiros” (paragrafo 12 e 32 a 6° do artigo 104,
que foram suprimidos do texto legal definitivo).

Essa norma, aplicada aos meios digitais de reprodugio fonografica
e videofonogréfica — se tivesse sido abrigada em nosso direito posi-
tivo — poderia abrandar o rigor hermenéutico e a abrangéncia da
regra da proibicao dos atos de reproducio doméstica de obras inte-
lectuais pelos usuérios da Internet, por exemplo, pois observe-se
que a lei brasileira considera como reprodugéo qualquer armazena-
mento — permanente ou temporario —, por meios eletronicos, de

obras intelectuais (artigo 5%, VI, da Lei 9.610/98).

Por certo, esta consistiria em uma das formas possivels para a
obtengéo de, a0 menos, uma COMPENSacao Justa — entre outras que
poderiam também ser implementadas — aos respectivos titulares de
direitos autorais. De qualquer forma, pelo exposto até aqui, é l6g1-
co concluir que é ilicito o armazenamento em computador — mesmo
sem fins lucrativos — de obra ou produgéo protegidas nao autoriza-
dos pelo titular (artigo 29, I, 90, II, e 93, I, entre outros) que nao
esteja expressamente exceptuada pela lei (como ¢ a hipétese do
citado inciso I do artigo 46 da Lei 9.610/98, que se refere a
reprodugio de “pequenos trechos” de um s6 exemplar “para uso
privado do copista sem fins lucrativos”).

GUSMAO & LABRUNIE S/C LIDA.
PROPRIFDANF INTFI FGTUAI

Av, Brigadeiro Faria Lima, 1485 — 12% andar — 01452-002 — S0 Paulo — 5F
Fone: (011) 38.19.45.45
Fax: (011} 38,19.04,55
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IV. A QUESTAO DA EXECUCAO DA OBRA MUSICAL NA INTERNET:
0 STREAMING

Quanto a execucdo da obra musical pelo usuério de computador
obtida a partir de arquivos disponiveis e legalizados (devidamente
autorizados pelos titulares de direitos autorals correspondentes),
especialmente na utilizacio do sistema real audio (a audigio em
tempo real onde a qualidade de reproducao ¢ inferior a do MP3)
ou o denominado streaming MP3 (audicao em tempo real em que
nao hé a possibilidade de armazenamento no computador), enten-
do que nao ha qualquer infracio de direitos autorais, pelo usuario,
se a sua utilizacdo for doméstica e nao publica. Nesses casos, a
necessidade de autorizagio ¢ 6nus de quem disponibiliza em rede
a emissao da misica.

Com efeito, é légico, ndo é ilegal ouvir radio. Se uma emissora —
que além de transmitir sua programacao pelo meio de radiodifusdo
convencional também veicula essa programagio pela Internet — nio
estd cumprindo a lei (pagando direitos autorais), o ato ilicito é dela
e seus efeitos nao atingem 0 ouvinte, uma vez, naturalmente, que
este esteja escutando a emissora em casa, no automoével ou no Ambi-
to doméstico ou privativo, ou seja, quando nao for caracterizada
uma execucio piblica (pois esta tem de ser autorizada pelo
ECAD). Isso nao impede, naturalmente, que — mesmo na audicio
doméstica de miisica — a emissora possa condicionar a audicdo a
determinado pagamento (como ocorre, por exemplo, em alguns sis-
temas de televisio a cabo ou de prestaco de servigos de sonoriza-
cao ambiental). O mesmo pode ocorrer no sistema da Internet.

Esse é o enfoque genérico. Sob o aspecto especifico, a respeito do
sistema de execucdo de obra musical em rede de computadores,
cabe destacar duas hipéteses especiais.

A primeira diz respeito a possibilidade criada pelas denominadas
radios virtuais ou on-line que fornecem um servico de selecio, pelo
préprio usuario — ouvinte da programacao — a ser objeto da execu-
cio especifica para o computador do usuario que a selecionou.
Assim, indaga-se, se esse sitema se limitar a execucio dos fonogra-
mas selecionados pelo usuério sem possibilidade de download, qual
a sua implicagéo no regime de direito autoral.

A questao € delicada pois foge ao sistema convencional de execucio
piblica onde nio h4 a interagio individualizada do ouvinte. No caso
dessa possibilidade de interagio (selecao de fonogramas a serem
ouvidos), essa modalidade de utilizacao pode ser caracterizada como
verdadeira “distribuicdo individualizada” de fonogramas: o compu-
tador (receptor) do usuario estaria mais proximo das fungdes de um
CD player do que das de um aparelho de rédio. Portanto, essa
modalidade de utilizagio, em principio, se insere mais na érbita de
controle direto dos titulares do que nas atribuigdes do ECAD —
Escritério Central de Arrecadagdo e Distribuicdo, relacionadas as
atividades de execug@o piblica convencionais de obras musicas.

Outra questao interessante é a das chamadas “lojas virtuais” que
comercializam, legalmente, CDs — ou faixas desses CDs — pela
Internet. Indaga-se: para o interessado poder adquirir (via postal
ou reprodugdo direta por download) é disponibilizado gratuitamen-
te um trecho de cada faixa (uma amostra) para audigéo do consu-
midor em potencial em seu préprio computador. Necessitaria, essa
execucio musical, de autorizagdo dos titulares?

A legislacio autoral nio prevé exatamente essa situagdo mas, ana-
logicamente, o inciso V do artigo 46 da Lei 9610/98 — que per-
mite aos estabelecimentos comerciais a utilizagio de fonogramas
para demonstracio a clientela (desde que esses estabelecimentos
comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua
utilizacio) — pode ser utilizado para autorizar essas execugdes
musicais exclusivamente para demonstracio ao interessado nos
fonogramas licitamente comercializados pela “loja virtual”. Assim,
entendo que estas nao estariam incidindo em ato ilicito uma vez
que se limitassem a um trecho da faixa (30 segundos, por exemplo)
que, portanto, possibilitaria — de um lado — o conhecimento sobre
o contetdo do CD oferecido para venda, mas, por outro lado, tor-
nasse desinteressante a reprodugio da execucdo pelo usuério do
computador que capture a respectiva €Xecucao.

Enfim, toda a tecnologia que aprimore os meios de comunicagio e
que, assim, possa servir & ampliagao de disseminago cultural, deve
ser sempre bem-vinda, uma vez que nao deixe de valorizar e respel-
tar o direito do criador intelectual, pois sem a sua sobrevivéncia e
o seu desenvolvimento qual seria o contetido dessa tecnologia?

W, Vieira de Mello, Werneck Alves

Advogacdos 5/C
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Stimario: . Introdugdo - II. As Liminares e seu Fundamento Constitucional - 1. As Restricges Legais & Concessdo de Liminares - IV. Conclusdes

I. INTRODUCAO

1. O INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial é uma
autarquia federal criada pela Lei n2 5.648/70, com vistas basica-
mente a conceder registros e patentes relativos & propriedade indus-
trial. Diante da sua natureza autérquica, as acoes empreendidas
pelo INPI no intuito de cumprir as fungdes que a lei lhe atribui tém
a natureza de atos administrativos.

Todo ato administrativo, como é sabido, sujeita-se ao principio da
legalidade, que hé de impregnar o comportamento da administracio
ptiblica (artigo 37 da Constituicao Federal'). Desta forma, sempre
que os atos do INPI estiverem em descompasso com a legislagdo
aplicavel, os mesmos poderdo ter a sua validade questionada.

Um exemplo disto é a impugnacao do registro de marca ou paten-
te concedido ao arrepio dos critérios legais incidentes na espécie.
A Lei 9.279/96" prevé para tanto o cabimento de uma aco de
nulidade, na qual o INPI deve estar obrigatoriamente presente,
facultando-se, desde que atendidos os requisitos processuais perti-
nentes, o deferimento de uma liminar que suspenda os efeitos de
tais titulos e o respectivo uso.

2. Ocorre, porém, que a concessao de liminares contra a Fazenda
Piblica e demais entidades autdrquicas vem sendo objeto de con-
tinuas restricdes legals, como adiante sera visto em detalhes. Em
face a estas restricoes, algumas decisdes do Poder Judicidrio tém
negado a concessao de liminares em agdes de nulidade de registros
de marca ou patentes.

1. “Art. 37. A administragio piblica direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos pode-
res da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, obedecera aos princi-
pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte (...).”

2. “Art. 56. A agdo de nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da paten-
te, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse. (...) § 22 O juiz podera, pre-
ventiva ou incidentalmente, determinar a suspensdo dos efeitos da patente, atendidos os
requisitos processuais proprios. Art. 57. A ago de nulidade de patente serd ajuizada no
foro da justica federal e o INPI, quando néo for autor, intervira no feito. Art. 173. A ago
de nulidade poderé ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse.

4

Tais decisdes vém assim fundamentadas: “segundo o disposto no artigo
56, paragrafo 22 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, o juiz, ao
conhecer de acio de nulidade em face do INPI, podera suspender os
efeitos da patente ‘atendidos os requisitos processuais proprios .
Entendo que o diploma em foco remete & processualistica inserta no
CPC (...), dai porque identifico a tutela pretendida como aquela inser-
ta no artigo 273 do diploma processual em vigor. Dessa forma, incabi-
vel a antecipacio da tutela contra autarquia federal em face do dead:-
do pelo STF na ADC n® 4-DF, mesmo que presentes os pressupostos
do referido artigo 273, (...) sob pena do magistrado responder a uma
reclamaggo, como na RCL. 1.023. (...) Dessa forma, em obediéncia a0
efeito vinculante emprestado pela ADC n® 4, indefiro a liminar™.

Estariam as agdes contra o INPI, em especial as de nulidade, efe-
tivamente sujeitas a tais restricoes? E o que o presente estudo pro-
cura analisar.

II. As LIMINARES E SEU FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

3. A Constituicao Federal de 1988 estatui que “ninguém sera pri-
vado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”

o ne T @ o =
(artigo 5, inciso LIV), sendo que “aos litigantes, em processo judi-
cial ou administrativo, e aos acusados em geral sdo assegurados o
contraditério e ampla defesa, com os melos e recursos a ela ineren-
tes” (artigo 5, inciso LV).

Estes dispositivos encerram o principio da seguranga juridica.
Como assinala Teori Albino Zavascki’, o demandado tem o direi-

Parégrafo tinico. O juiz poderd, nos autos da agdo de nulidade, determinar liminarmente
a suspensao dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais
préprios. Art. 175. A acio de nulidade do registro ser4 ajuizada no foro da justica fede-
ral e o INPI, quando néo for autor, interviré no feito.”

3. 282 Vara Federal do Rio de Janeiro/R], Processo n2 99.0005507-1 (publ. DO 14/4/99,
pégs. 43/44), e Processo n® 99.0005944-1 (publ. DO de 7/4/99, pégs. 59/60). A primei-
ra decisio foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 22 Regido (Al 99.02.17431-0,
publ. DOU 22/10/99), tendo a segunda sido reformada (99.02.15663-0, ;. 14/11/00).

4. Antecipagdo da Tutela, pag. 167, Ed. Saraiva, 1997.
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to de manter seus bens e direitos, ainda que contestados por
outrem, até que sobrevenha sentenca final declarando que os mes-
mos no lhe pertencem. Quando é instado a julgar uma causa, o
Poder Judiciario nao sabe de antemao com quem estd a razao.
Neste cenério, manda o bom senso que o direito questionado seja
mantido com aquele que exerce o poder de fato sobre o mesmo, até
que a sentenga final o atribua a quem de direito.

Para que um juizo de certeza possa ser proferido encerrando o con-
flito de interesses que é objeto de uma agéo, um tempo razoavel ha
de ser despendido. Mister se faz ouvir as alegacdes de cada uma
das partes, permitir-lhes a colheita das provas necessarias a com-
provagao das mesmas, para que ao final, sopesando aquelas e estas,
chegue o juiz a um veredicto.

4. Por vezes, porém, ha situacdes de urgéncia que levam ao pereci-
mento definitivo de um direito, caso o mesmo nao seja de imediato
tutelado. Nestas situagées, caso se aguardasse o término do proces-
s0 para s6 entdo assegurar o bem da vida pretendido a quem de
direito, pode ser que em tal altura nao existisse mais qualquer bem
da vida, ou que ndo mais houvesse a quem entrega-lo.

Obviamente que nenhum perecimento de direitos pode se causado
pelo transcurso do tempo necessario para o Poder Judiciario atuar
e resolver a contenda. [sto levaria ao desprestigio da Justica e ao
descrédito nas instituigoes em geral, propiciando a prética da auto-
tutela que tantos maleficios traz para a vida em sociedade.

5. Atenta a esta realidade, a Constituicio Federal de 1988 dispée
que “a let ndo excluird da apreciagdo do Poder Judicidrio lesao ou
ameaca a direito” (artigo 5, XXXV). Ao ordenar que a mera
ameaca a direito j4 seja passivel da tutela efetiva do Estado, esta
norma conferiu status constitucional a atuacao preventiva do Poder
Judiciério: pela Carta Magna, o acesso a ordem juridica hé de ser
efetivo. E este principio da efetividade que permite a concessao de
provimentos urgentes que impecam o perecimento de direitos que
estdo sendo discutidos em juizo.

5. Neste sentido, Luiz Guilherme Marinoni (“O Direito 2 Adequada Tutela Jurisdicional
- O caso da proibicao da concessdo das liminares e da execucdo proviséria da sentenca
nas agdes cautelares e no mandado de seguranga”, em RT 663/245), Teori Albino
Zavascki (“Antecipagdo de Tutela e Colisao de Direitos Fundamentais”, em Reforma

A concessao de liminares tem, pois, fundamento constitucional’.
Como se v&, o sistema é harmonico e procura conciliar os contradi-
torios Interesses & seguranca Juridica e & efetividade das decisdes.
E este equilibrio que permite, por exemplo, a concessao de limina-
res sem a prévia oitiva da parte contraria, com o que o contradité-
rio ndo é suprimido, mas apenas postergado: estancada a situacio
de urgéncia que punha em risco o direito invocado, o demandado
teré a oportunidade plena de se fazer ouvir.

I1I. As RESTRICOES LEGAIS A CONCESSAO DE LIMINARES

6. Todo provimento de urgéncia tem o seu deferimento sujeito a
observancia de determinados requisitos. Assim, para a concessio
de uma medida cautelar se faz necessria a presenga de fumus boni
juris e de periculum in mora (artigo 798 do CPC). A outorga de
uma antecipagcio de tutela, ao seu turno, € sujeita a reversibilidade
do provimento, a existéncia da verossimilhanca das alegacdes e ao
periculum in mora ou ao abuso do direito de defesa (artigo 273,

mncisos I, II, e § 22 do CPC).

A par destes requisitos usuais, o deferimento de provimentos de
urgéncia pode ser por lei submetido a outras restrigoes que impe-
dem a sua concessao em alguns casos especificos, mesmo quando
os demais requisitos encontram-se preenchidos. O primeiro a ser
alvo destas restrices legais foi o mandado de seguranga, cuja cria-
cao precedeu as tutelas cautelar e antecipatéria previstas no CPC.
Com efeito, 0 mandado de seguranca é regulado pela Lei 1.533,
de 1951, ao passo que a tutela cautelar vem disciplinada pelo
CPC de 1973, tendo a antecipagao de tutela sido neste introduzi-
da pela reforma processual ocorrida em 1994.

7. O mandado de seguranca é cabivel para proteger direito liquido
e certo, ndo amparado por habeas corpus, sempre que o mesmo
tiver sido ou estiver na iminéncia de ser violado por ato ilegal ou
abusivo de autoridade piiblica ou no exercicio de fungao delegada.

do CPC, coord. Salvio de Figueiredo Teixeira, pag. 147, Ed. Saraiva, 1996) e José
Roberto dos Santos Bedaque (Tutela Cautelar ¢ Tutela Antecipada: Tutelas Sumdrias e
de Urgéncia, pag. 86, Ed. Malheiros, 1998), entre outros.
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O deferimento de liminares é previsto pelo artigo 7, I, da Lei
1.533/51. Segundo esta norma, “ao despachar a inicial, o juiz
ordenara: (...) II - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedi-
do, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder
resultar a ineficacia da medida, caso seja deferida”.

A Lei 4.348/64 ¢ a mais antiga a subtrair algumas matérias da
abrangéncia do artigo 7, II, da Lei 1.533/51. Consoante o dispos-
to em seu artigo 9, “ndo ser4 concedida a medida liminar de man-
dados de seguranca impetrados visando  reclassificacio ou equi-
paracio de servidores piblicos, ou & concessio de aumento ou
extensao de vantagens”. O paragrafo Ginico desta norma estatui
que “os mandados de seguranca a que se refere este artigo serdo
executados depois de transitada em julgado a respectiva sentenca”.

O artigo 4 da Lei 4.348/64 introduziu um mecanismo que permi-
te a suspensdo da execucdo de liminar que cause grave lesao a
ordem, 2 satide, a seguranga e a economia piblica. Esta suspensao
deve ser requerida ao presidente do Tribunal que tiver competén-
cla para julgar o recurso cabivel contra a decisio que tiver no juizo
a quo causado tal grave lesao.

Em seu artigo 7 a Lei 4.348/64 determinou ainda que “o recur-
50 voluntario ou ex officio, interposto de decisao concessiva de man-
dado de seguranca que importe outorga ou adicao de vencimento
ou ainda reclassificacao funcional, ter4 efeito suspensivo”.

osteriormente, seguiu-se a Le1 ). , que regulou o pagamen-

Post te, seg Lei 5.021/66, que regulou o pag

to de vencimentos e vantagens pecuniirias asseguradas em senten-

ca concessiva de mandado de seguranca. O § 4° do artigo 1° desta

lei determina que “nao se concedera medida liminar para efeito de
q p

pagamento de vencimentos e vantagens pecuniarias .

8. Estes impedimentos & concessdo de liminar em mandado de
seguranga foram estendidos ao deferimento de liminares em acdes
cautelares movidas contra o Poder Publico pelo artigo 12 da Lei

6. Sobre a distingdo entre cautelaridade e satisfatividade, vide Candido Rangel Dinamar-
co (Fundamentos do Processo Civil Moderno, n 207, pags. 349/350, Ed. Forense,
1985), Ovidio Baptista da Silva (“Teoria da Acao Cautelar”, in Repro 59/188-190)
e Luiz Guilherme Marinoni (“Tutela Antecipatéria ndo é Tutela Cautelar”, in Repro
74/98, e “Novidades sobre a Tutela Antecipatéria”, in Repro 69/106), entre outros.

8.437/92. Segundo este norma, “nao ser4 cabivel medida liminar
contra atos do Poder Ptblico, no procedimento cautelar ou em
quaisquer outras agdes de natureza cautelar ou preventiva, toda vez
que providéncia semelhante nao puder ser concedida em acdes de
mandado de seguranca, em virtude de vedagio legal”. Quando ¢
que providéncia semelhante ndo pode ser concedida em mandado
de seguranca? Eixatamente nos casos a que se referem as Leis

4.348/64 ¢ 5.021/66.

Em seu artigo 3°, a Lei 8.437/92 atribui efeito suspensivo ao recur-
0] interposto contra sentenca cautelar, proferida contra pessoa jurf—
dica de direito piiblico ou seus agentes, que importe em outorga ou
adicdo de vencimentos ou de reclassificacio funcional. O artigo 4°
desta mesma lei trouxe para a acéo cautelar, a acio popular e a acio
civil piblica o procedimento de suspensio da execucio da liminar
disciplinado no artigo 4° da Lei 4.348/64, supratranscrito.

9. Com o advento da antecipacio de tutela e a diferenciacio que
passou-se a fazer entre esta e a tutela cautelar", for editada a
Medida Proviséria n® 1.570, convertida apés na Lei 9.494/97.
Procurou o governo extirpar qualquer divida que pudesse haver
quanto a sujeicdo ou nao da antecipagio de tutela a tais restricdes,
Ja que isto vinha sendo questionado’.

Consoante o artigo 12 da Lei 9.494, “aplica-se a tutela antecipa-
da prevista nos artigos 273 e 461 do CPC o disposto nos artigos
5% e seu paragrafo e 72 da Lei n2 4.348, de 26 de junho de 1964,
no artigo 12 e seu paragrafo 4° da Lei 5.021, de 9 de junho de
1996, e nos artigos 1% 3% e 4% da Lei n® 8.437, de 30 de junho
de 1992”. Assim, os provimentos de urgéncia como um todo
encontram-se jungidos a tais restrices.

10. Algumas tentativas foram feitas para se questionar a inconsti-
tucionalidade de tais 6bices & concessao de liminares. O Partido Liberal

ajuizou uma acio declaratéria de inconstitucionalidade (ADIN
n? 1.576-1) contra o artigo 1° da Medida Proviséria n° 1.570.

7. Vide RT 728/71 e Céssio Scarpinella Bueno, “Tutela Antecipada e Agdes contra o
Poder Piblico”, em Aspectos Polémicos da Antecipagdo de Tutela, pags. 59/60, Ed.
Saraiva, 1997.
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Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido
em 16 de abnl de 1997, negou a liminar que pretendia sustar a
vigéncia de tal norma.

Convertida a medida proviséria em lei, o presidente da Repiblica
e as Mesas do Senado e da Camara dos Deputados ajuizaram
uma acdo declaratéria de constitucionalidade (ADC n® 4-6).
Esta acdo foi julgada procedente pelo STF para, com eficacia
erga omnes e efeito vinculante, declarar a constitucionalidade do
artigo 12 da Lei 9.494. Este efeito vinculante encontra previsao
no § 2° do artigo 102 da Constituicio Federal’, introduzido pela

Emenda Constitucional n2 3/93.

Tem-se, portanto, que foram reputados como constitucionais 0s
impedimentos que o artigo 12 da Lei 9.494 criou para a concessao
de antecipagoes de tutela contra o Poder Piblico. As duas decisdes
do STF neste sentido sao coerentes, uma vez que estas mesmas res-
trigdes J4 existiam em relagao ao mandado de seguranca e a agio
cautelar, integrando de h4 muito o ordenamento juridico pétrio.

Desta forma, nenhum juiz pode proferir qualquer decisao fundada
na inconstitucionalidade do artigo 12 da Ler 9.494. Isto seria um
desrespeito ao efeito vinculante previsto na Carta Magna e enseja-
ria a sujeicdo do magistrado a sujeicio de que cuida o artigo 102,
alinea “5”, da Constituicao Federal’.

1'1. Entretanto, o artigo 1° da Lei 9.494 nio veda a concessao de
toda e qualquer antecipagdo de tutela contra o Poder Piblico.
Como ensina Teresa Arruda Alvim Wambier, “a tao comentada
MP 1.570, de 26/3/97, convertida na Le1 9.494, de 10/9/97, ao
querer dificultar, impor 6bice, criar embarago a concessao de ante-
cipagio de tutela contra a Fazenda Publica, veio, na verdade,
reconhecer ser possivel a antecipacio de tutela contra a Fazenda,
J4 que praticamente determinou em que condicdes deve ser conce-

8. “Art. 102. (...) § 22 - As decisoes definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, nas acdes declaratérias de constitucionalidade de lei ou ato normati-
vo federal, produzirao eficacia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais
6rgaos do Poder Judiciario e ao Poder Executivo”.

9. “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituigio, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (...) a reclamacio
para a preservacio de sua competéncia e garantia da autoridade de suas decisdes.”

dida”". Incide aqui o argumento a contrario senso: fora das hipé-
teses nas quais o legislador procurou proibir a concessao de provi-
mentos de urgéncia contra o Poder Piblico, os mesmos sero ple-
namente admissiveis.

As Leis 4.348/64, 5.021/66, 8.437/92 ¢ 9.494/97 somente
vedam a concessao de provimentos de urgéncia contra a Unido e
suas entidades autarquicas para reclassificaio ou equiparagao de
servidores piblicos, concessao de aumento ou extensio de vanta-
gens ou pagamento de vencimentos e vantagens pecuniarias aos
mesmos. Ora, a acao de nulidade de patente ou registro de marca
ajuizada em face do INPI nao diz respeito a nenhuma de tais maté-
rias. Diversos sao o seu pedido e fundamentos.

Desta forma, ndo hé qualquer 6bice para que se conceda uma ante-
cipagéo de tutela em acao de nulidade de registro de marca ou paten-
te outorgado pelo INPI. As Leis 4.348/64, 5.021/66, 8.437/92 ¢
9.494/97 nao sao dbice para tanto, o mesmo ocorrendo com o efel-
to vinculante que exsurge do julgamento da ADC n? 4-6.

12. Em abono deste pensamento, cumpre destacar que o que levou
a edicao das Leis 4.348/64, 5.021/66, 8.437/92 ¢ 9.494/97 foi
a necessidade de proteger o erario pblico contra gastos imprevisi-
vels que poderiam exsurgir de ordens liminares que ordenassem o
pagamento imediato de valores devidos a terceiros. Como se sabe,
a execucio de quantia certa contra a Fazenda Piblica e demais
autarquias € sujeita ao regime de precatorios, de modo a permitir a
dotagio orcamentéria para pagamento no exercicio seguinte''.

Este cendrio ndo se encontra presente em acdes de nulidade de
marca ou patente movidas em face do INPI e do titular dos direr-
tos apontados como invalidos. Nestas demandas, pretende-se um
provimento de cunho declaratério (cf. artigo 167 da Lei
9.279/96'%) quanto a invalidade e desconstitutivo quanto a eficacia

10. “Da Liberdade do Juiz na Concessao de Liminares e a Tutela Antecipatéria”, em
Aspectos Polémicos da Tutela Antecipatéria, pags. 552/553, Ed. RT, 1997.

11. A matéria vem regida pelo artigo 100 da Constituicio Federal, bem como pelo artigo
730 do CPC.

12. “Art. 167. A declaragdo de nulidade produzira efeito a partir da data do depésito do
pedido.”
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da patente ou registro. Este pedido de nulidade podera vir cumu-
lado com um pedido indenizatério. Porém, nao é a este, e sim
aquele, que a Lei da Propriedade Industrial se refere ao permitir a
concessao de liminar que obste o uso e suspenda a eficicia.

Como ressalta Teresa Arruda Alvim Wambier, o regime especial
de pagamento previsto no artigo 100 da Constituicio Federal “s6
se coloca se se tratar de caso em que a medida implique saida de
dinheiro do erario piblico. Certamente, é o caso mais comum,
mas nao é o tnico”"”. No mesmo sentido pronuncia-se Céssio
Scarpinella Bueno', para quem “a antecipagao de tutela (desde
que, evidentemente, estivessem presentes seus pressupostos espe-
cificos) deveria incidir em todos aqueles casos em que a medida
jurisdicional nao implicasse saida de dinheiro do erario, isto §,
que nao significasse a concessao de ordem judicial de pagamento

contra a Fazenda Piblica (CF, artigo 100)”.

Uma vez que os provimentos que sao passivels de antecipagao a luz
dos artigos 56, § 2% e 173, paragrafo tnico, ambos da Lei da
Propriedade Industrial (9.279/96), nao acarretam per se qualquer
condenagio a pagamento de quantia certa, a peculiar forma de exe-
cucio de quantia certa contra o poder piblico nao gera qualquer
6bice para a concessao dos mesmos.

13. Da Liberdade do Juiz..., pag. 552.

IV. CONCLUSOES

13. Ao cabo destas linhas, pode-se concluir que:

a) a concessao de provimentos de urgéncia (antecipagéo de tutela
ou liminares em aco cautelar ou mandado de seguranca) s6 é
vedada pelas Leis 4.348/64, 5.021/66, 8.437/92 e 9.494/97 no
que se refere a agdes que tenham por objeto a reclassificagio ou
equiparacio de servidores piblicos e a concessio de aumento,
extensao de vantagens ou pagamento de vencimentos e vantagens
pecuniarias aos mesmos;

b) uma vez que os provimentos que sdo passiveis de antecipacdo a
luz dos artigos 56, § 2% e 173, paragrafo tnico, da Lei da
Propriedade Industrial (9.279/96), nao acarretam per se qualquer
condenagio a pagamento de quantia certa, a peculiar forma de exe-
cucdo de quantia certa contra o poder piiblico nio gera qualquer
6bice para a concessao dos mesmos;

¢) o deferimento de antecipacdes de tutela em agdes de nulidade de
registro de marca ou patente movidas em face do INPI e do pro-
prietério de tais direitos ndo encontra ébice nas Leis 4.348/64,

5.021/66, 8.437/92 ¢ 9.494/97 ou no efeito vinculante do julga-
mento da ADC n? 4-6.

14, Op. cit., pags. 63/64.
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STEVATCADE iR D Novesoe Do
WIPO' LD Besr PracTcns FOR THE PhEVEvTION A0 RESOLLTION OF ITELLECTUAL Py DiguTe

OVEVTARS DA

A COMISSAO DE “SOFTWARE” E INFORMATICA ELABOROU 0OS COMENTARIOS ABAIXO TRANSCRITOS EM RESPOSTA A SOLICITACAO FORMULADA
PELA OMPI SOBRE 0S “GUIDELINES” POR ELA PREPARADOS COMO PARTE DO PROJETO DENOMINADO “CCTLD PROGRAM”.
ESSES COMENTARIOS FORAM ENVIADOS A OMPI PELA ABPI EM 30 DE ABRIL DE 2001.

I - INTRODUCTION

The Brazilian Association of Intellectual Property - ABPI is honou-
red to cooperate with this important work carried out by WIPO -
World Intellectual Property Organization, relating to the resolution
of conflicts of domain names and the enactment of Best Practices
involving the issue of country code TLDs.

ABPI agrees that one of the primary purposes of this process 1s to
provide assistance to c¢ILD’s administrators, on a worldwide
basis, regarding the development of appropriate domain name
registration practices and dispute resolution proceedings, not only
to diminish possible frictions between domain names and intellec-
tual property rights, but also to provide means of resolving domain
name disputes expeditiously and at a moderate cost.

The launching of the ccTLD Program and the active participation of
WIPO in discussing a set of guidelines such as the cc TLD Best Practices
for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes can
only foster the development of the domain name system in countries such
as Brazil, and such well-timed discussion arises in a moment of conside-
rable changes in some countries’ domain name system.

I - CoMMENTS ON cCTLDs BEST PRACTICES FOR THE PREVENTION
AND RESOLUTION OF INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES

Our comments and recommendations on disputes addressing intel-
lectual property are as follows:

Domain name registration agreement

Our Association would like to express its concern with the current
problems involving the validity and accuracy of the information
provided by many domain name applicants, and made available by
a significant number of local registries.

In our view, although privacy considerations should not be totally
disregarded, it i1s necessary to ensure that information on the
domain name registrant should be open for research, and that all
applicants should authorize, at the registration agreement and
forms, that such information be made available to third parties, at
least for registered users of a given registry.

To diminish such problem, ABPI also suggests that each registry
should adopt minimal procedures for checking the applicants’ data
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of domain names particularly in countries in which a “local presen-
ce” 1s a mandatory requirement of the domain name registration
system (closed ccTLD). If possible, WIPO should consider addi-
tional efforts in order to draft a set of model Registration
Agreements, which could be used by each domain name registry as
a basis for drafting their own registration agreements.

In addition, the Registration Agreement should include a state-
ment on the part of the registrant that the choice of the domain
name and its use by the registrant are the sole responsibility of
registrant and that the ccTLD administrator is expressly relieved
by registrant of any liability arising from such acts in case of infrin-
gement of Intellectual Property rights of another party.

Collection and availability of registrant contact details
The Availability of Contact Details

In order to facilitate the access to all the information available at
each ccTLD’s WHOIS database, it 1s our view that administra-
tors of each country’s domain name registry should guarantee avai-
lability not only to all contact details, but also to all domain names
from each owner, without any restriction to the number of domain
names which are shown on each search. With such procedure, it 1s
our belief that possible doubts on the amount of registered domains
under the same ownership will cease to exist.

The Consequences of Inaccurate or Unreliable Contact Details

Regarding possible measures to lessen the difficulties created
through inaccurate or unreliable information supplied by domain
name applicants, ABPI takes the view that, when problems are
detected by the registering body, that a term be established for per-
forming the necessary corrections or presenting documents which
may be required as evidence by the registry. Such term should be
stipulated taking into consideration each country’s procedural
rules, particularly the methods applied by each Registry (accepting
evidence through email, normal mail, registered mail, etc.).

If the applicant does not perform the necessary corrections or pre-
sent the required documents, automatic cancellation should be the
most feasible option (the involuntary error or the reason of force
majeure being excluded).

Alternative dispute resolution
Maximum ADR Requirements
b) Decisions based on all facts and circumstances.

"To maintain the same level of quality in the decisions, and that each
panelist will give similar treatment to the facts and circumstances
involving each dispute we believe that uniformity, minimum quality
standards and basic format requirements for the decisions should
be considered by each country which intends to build its own
ADR Boards, through its local registry or other alternatives, to
handle domain name disputes within its ccTLD.

We believe that such results can be attained by means of continuous
and dependable training, provided through workshops or similar
events in interested countries. WIPO should support such sessions,
whenever appropriate and also assist in the preparation of materials
and furnishing specialists with experience in domain name dispute
resolution procedures to assist in the training of local panelists. The
experience of WIPO acting in an advisory rule in national domain
name consultation processes, such as in the Netherlands, may cer-
tainly be a starting point for developing such assistance to the mem-
ber-countries.

¢) Blocking of transfers pending the proceedings

Consideration should be given to the circumstance that, in certain
jurisdictions, the transfer of a domain name subject to dispute to a
third party does not affect the result of a dispute nitiated prior to
such transfer. This is due to the fact that the decision is given on
the basis of the facts existing at the date of the dispute, and the
domain name is transferred subject to such decision.

Therefore, the ccTLD administrator could allow the transfer of the
domain name by indicating that the domain name continues sub-
ject to the dispute existing at the date of the transfer.

h) Relationship with court proceedings.

Regarding the possibility of bringing at any moment (before, during
or after the ADR proceeding) a court action, our Association
understands that the act of simply filing a lawsuit should not suspend
the effects of a transfer ordered through a dispute resolution system.

On the contrary, bad faith registrants may be in a position to comple-
tely tarnish the effectiveness of dispute resolution systems by simply
filing a lawsuit, regardless of its legitimacy to do so. Such risk is par-
ticularly substantial if the registrant is located in a far-away country or
jurisdiction, in which a domain name owner may have to incur in
expensive and untrustworthy litigation to defend a panel decision.

In our view, only Court decisions or injunctions should be taken in
consideration as a basis for suspending the execution of a panel’s
decision.

1) Scope of procedure.

We believe that, to the extent possible, all the cases involving
infringement of third parties’ rights should be contemplated,
without any restrictions to those where there are balanced rights
between the parties, inasmuch as this situation 1s indifferent as to
the possibility of the parties taking advantage of procedure for
sorting out conflicts.

The role of the UDRP in the ccTLD context.

It is pertinent to replace the word and by or in item 3 of the last
paragraph of the item referred above.

Simplifying the mandatory conditions shall be an advantage to
diminish cybersquatting. However, such changes should not be

I
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used as a means to facilitate domain name “bullying”, a practice
that has been used by large corporations to threaten users which
registered similar or identical domains with a legitimate use intent.

Because of domain name bullying cases, the entire UDRP system
has been facing severe criticism in the Internet community, reason
why we believe that arguments based on good faith and legitimate
use of the registrants should also deserve utmost consideration
within the UDRP and any domain name system.

Localizing the procedure

We understand that the dispute resolution procedures now adopted
by ICANN should be used as a reference for local registries which
may be interested in building efficient dispute resolution procedu-

res in their ccTLD.

In our view, adopting an international dispute resolution provider
may be a feasible option for countries in which the domain name
system 1s not yet developed as to require a local mnitiative to settle
domain name disputes in out-of-court procedures.

a) Local or foreign trademarks

ABPI considers it reasonable to accept “the existence of a trade-
mark or service mark, irrespective of a jurisdiction in which the mark
is protected”, provided that the trademark rights are recognized in
the country of the ccTLD in which a dispute is in progress.

Please note that the requirement of a trademark registration may be
interpreted as excluding parties which may be relying on expecta-
tion of rights inherent to trademark applications. It is advisable to
include trademark applications as a means to claim rights in a pro-
cedure, provided that the application has been filed prior to the
lodgment of the procedure.

b) Number and nationality of the panelists.

We understand that the current rules regarding the number of
panelists and their nationality have proven to satisfy the needs of
the Internet and trademark communities, in spite of possible prac-
tical complications in terms of organization of joint or collaborative
decisions by the panelists. Single member panels are, however, still
the best option available, but parties should always have the possi-
bility of using a three-member panel.

Moreover, ABPI understands that, should ccTLD administrators
choose to appoint only local institutions as dispute resolution servi-
ce providers, the panelists might have the same nationality as any
of the parties.

¢) Dispute resolution service providers.

ABPI believes that the acceptance of international resolution dispute
providers by ccTLDs administrators should always be optional, and
not mandatory. Local ccTLD administrators, which usually follow
policies which are set by their respective countries’ Internet authonities,
should be in a position to choose whether their countries’ dispute reso-
lution system will be open to international bodies, or if they would
rather choose, or even set up their own, local dispute resolution entities.

d) Modalities.
* Submission clause

In the event of a renewal, we believe that a domain name registrant
should always accept, or sign, a brand-new contract, in which the
registrant will voluntanly submit himself to the compliance with the
dispute resolution procedure established by the cc TLD administrator.

Rio de Janeiro, April 30, 2001
José Antonio B.L. Faria Correa - President
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FCRVE DA PROPREDADE INTELECTUAL Ko Mg

SECAO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO JOAO MARCOS SILVEIRA*

Disputas ENVOLVENDO NOMES DE
DoMmiNIO PASSAM A SER SOLUCIONADAS
POR ORGAO PROPRIO NA CHINA

Em dezembro de 2000, a China Interna-
tional Economic and Trade Aurbitration
Commission instalou um centro de solucao
de disputas envolvendo nomes de dominio
em Beyjing.

Trata-se de 0rgao que pretende ter a mis-
sdo de oferecer um forum para solucio de
controvérsias, de acordo com regras e pro-
cedimentos preestabelecidos, de forma
rapida e a baixo custo.

Em 12 de novembro de 2000, o China
Internet Network Information Centre
(CNNIC), 6rgao competente para regis-
tros de nomes de dominios na Repiblica
Popular da China, reconheceu e autorizou
a China International Economic and Trade
Arbitration Commussion (CIETAC) a
atuar como o 6rgao de solugao de disputas
sobre nomes de dominio no pais, em conso-
nancia com suas Irial Measures for the
Resolution of Chinese Domain Name Dis-
putes, em vigor desde 30 de novembro de
2000. Em 20 de dezembro de 2000, a
CIETAC estabeleceu, entao, o CIETAC
Domain Name Disputes Resolution Cen-
tre, em Berjing.

O objetivo é solucionar os litigios instaura-
dos por detentores de marcas que gozam de
notoriedade, ou simplesmente por detento-
res de marcas registradas, contra aqueles
que detém nomes de dominio registrados
perante 0 CNNIC, sejam eles em lingua
chinesa, compostos por caracteres chineses
terminados por “.cn”, sejam eles termina-
dos por (os exemplos seguintes sao forneci-
dos em chinés pinyin, ainda que devam
aparecer em caracteres chineses) “.zhong-
guo”, “.gongsi” ou “.wangluo”.

* Nesta edicao, com a colaboragio de
Vania Alcantara de Carvalho

ENTROU EM VIGOR NA COLOMBIA O
PATENT COOPERATION TREATY

O Patent Cooperation Treaty (PCT), que
fora aprovado na Colémbia pela Lei n®
463, de 4 de agosto de 1998, entrou em
vigor em 28 de fevereiro de 2001. Segun-
do o tratado, ha dois meios de se requerer
uma patente. @) requerente pode apresen-
tar o pedido (1) diretamente perante a
Superintendéncia da Inddstria e Comér-
clo, ou (1) perante um escritério interna-
cional do Patent Cooperation Treaty, ele-
gendo a Colombia como um dos paises
pretendidos, seguindo o procedimento ini-
cial junto a esse escritorio internacional até
que o pedido de patente entre na etapa
nacional perante a Superintendéncia da
Indistria e Comércio.

SuicA - SUPREMA CORTE FEDERAL:
PUBLICACOES EM CATALOGOS DE OBRAS
SITUADAS EM LOGRADOUROS PUBLICOS
NAO DEVEM GERAR ROYALTIES

Museus e instituicoes similares tém o
direito de reproduzir obras em catélogos
sem prévia aprovacio ou sem ter que
pagar royalties.

Em 17 de outubro de 2000, em decisao
proferida no caso Pro Litteris v. Town of
Geneva, a Suprema Corte Federal Sufca
esclareceu o significado do artigo 26 do
Swiss Copyright Act. Referido artigo
prevé uma excegao ao copyright de artis-
tas plasticos e fotografos, determinando
que obras de arte inseridas em colecdes
de acesso piblico podem ser reproduzi-
das pela instituicao responsavel pela cole-
cio, sem ser devida qualquer remunera-
¢Ao ao artista.

Em sua decisao, a Suprema Corte Fede-
ral Suica ressaltou o fato de que o Copy-

right Act pretende nao somente proteger
o autor, mas também garantir a difusdo
de cultura. A Corte declarou que o refe-
rido artigo 26 esta em total consonancia
com o artigo 9(2) da Convencio de
Berna, a qual concede aos Estados-
membros o direito de instituir certas
excecdes ao copyright.

JuLGADO 0 PrIMEIRO CASO DE LITiGIO
ENVOLVENDO NOME DE DOMINIO NA
SUECIA

Trata-se de decisao recente, proferida
no litigio confrontando Volvoper-Son-
vagnar AB, como autora, e, na qualida-
de de ré, a sociedade Scandinavian Car
Tuning HB. A ré, como fornecedora de
acessorios Volvo, julgou-se legitimada a
utilizar a marca “Volvo” em seu nome
de dominio, alegando lograr, assim, a
mais acurada descrigio de seu negécio.
Entretanto, o tribunal sueco entendeu que
a protecio conferida a marca registrada
estende-se ao nome de dominio. Conside-
rou a corte que conheceu do litigio que a
ré, ao usar e divulgar o nome de dominio
“www.volvo-tuning.com”, infringiu, pelo
menos de forma negligente, os direitos da
Volvo sobre sua marca. Assim, a ré foi
protbida, sob pena de multa, de usar a
marca “Volvo”, isolada ou acrescida de
qualquer suplemento, devendo, ainda,
solicitar o cancelamento do registro do
nome de dominio combatido ou altera-lo
de forma a nio mais conter a marca
“Volvo”. O julgamento, de carater comi-
natério, determinou, cumulativamente, o
pagamento a autora de indenizagio no

valor de Skr 20.000 (vinte mil coroas
suecas), cerca de US$ 1,800 (um mil e

oitocentos délares americanos).

)l

REVISTA DA ABPI — N° 53 — JUL/AGO 2001




Nova LEI No PARAGUAI DiScCIPLINA
PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE

Em 29 de janeiro de 2001, uma nova lei
de patentes entrou em vigor no Paraguai,
disciplinando toda a matéria de patentes e
de modelos de utilidade. O diploma legal
adota padroes ja incorporados em leis
atualizadas de outros paises, passando o
Paraguai a alinhar-se s regras do Trade
Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIP).

Dentre as novidades introduzidas desta-

cam-se:

— a patenteabilidade de produtos farma-
céuticos;

— o pagamento de uma taxa anual de
manutengio, habil a manter valida a
patente, ainda que concedida sob a lel
antiga.

A patente concedida sob a lei anterior
mantém sua eficicia plena e a todos os
efeitos da patente aplicam-se as provises
da lei nova. Quanto a seu prazo de vigén-
cla, a patente concedida sob a lei antiga
ndo o tera prorrogado aos 20 anos previs-
tos pelo novo texto legal.

MExico REvoGa A Prova DE Uso
coMO CONDICAO PARA PRORROGACAO
DE REGISTRO DE MARCA

A obrigacdo de provar o uso de uma
marca registrada foi excluida da lei mexica-
na sobre propriedade intelectual.

. a—
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O prazo de vigéncia de um registro de marca
for estendido a dez anos, contados da data do
depésito, e a obnigacio de provar seu uso foi
substituida por uma mera declaracéo jura-
mentada de que a marca esta em uso e que
esse uso nao foi suspenso por mais de trés
anos consecutivos. Referida declaracio deve
acompanhar a peticio de prorrogagio do
registro da marca, perante o Instituto Mexica-
no de la Propiedad Industrial, ndo sendo exi-
gida qualquer prova real de uso.

O nao-uso da marca pode ser admitido
desde que por “justa causa”, que pode
incluir a proibicio de importacio dos pro-
dutos assinalados pela marca ou por forca
maior, tais como desastres naturais ou aci-
dentes inevitavels.

Por outro lado, a marca pode ser usada de
forma diferente daquela registrada, desde
que as alterag()es nao atinjam as caracteris-
ticas essencials da marca.

Se uma marca registrada nao estiver sendo
usada ou seu uso tiver sido suspenso por
no minimo trés anos consecutivos, um novo
pedido de registro deveré ser depositado a
fim de que se assegure a continuidade da
protecdo. Esse novo pedido deverd ser
depositado imediatamente antes do térmi-
no do prazo de trés anos de nao-uso.

Se a marca registrada estiver em uso e se o
uso nao tiver sido interrompido por perio-
dos de no minimo trés anos consecutivos,
nao haverd necessidade de apresentago de
provas de uso a cada trés anos, ja que tal
obrigagao foi excluida da lei. Na hipétese
de um terceiro, cujo interesse legitimo deve-

r4 ser formalmente comprovado, requerer a
anulacdo do registro da marca aparente-
mente fora de uso, todas as provas em
poder de seu titular, tais como notas de ven-
das, exemplares, etc., deverdo ser, ento,
apresentadas a autoridade administrativa.

AFRICA DO SUL - 1997 MEDICINES ACT

Africa do Sul e 39 companhias farmacéuticas
chegaram a um acordo pelo qual as empre-
sas desistiriam da acio instaurada contra o
controvertido /997 Medicines Act sul-africa-
no, uma lei considerada pela inddstria far-
macéutica como habil a minar qualquer
forma de protecio a seus produtos basea-
da em patente. O acordo ocorreu apés ter a
inddstria farmacéutica tido que enfrentar uma
pressao montante em todo 0 mundo para que
desistisse daquela medida contra a lei sul-afn-
cana; a pressao defendia as hipéteses de licen-
cas compulsorias e de importacdes paralelas
de produtos farmacéuticos, tudo no interesse

do combate a AIDS na Africa do Sul.

DIRETIVA DA UNIAO EUROPEIA SOBRE
CoPYRIGHT TENTA EQUILIBRAR DIREI-
TOS E INTERESSES NA ERA DIGITAL

Apés trés anos de negociagdes, a Unido
Européia adotou, em 9 de abril de 2001,
uma nova norma autoral destinada a fazer
convergir e equilibrar os interesses dos artistas
e de outros detentores de direitos autorais, de
um lado, e de outro, aqueles dos consumido-
res e dos provedores de servigos na Internet.
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INGLATERRA - APRECIACAO SOBRE
VIOLACAO DE MARCA REGISTRADA NA
INTERNET

Uma empresa sediada na Inglaterra pode
usar a marca X YZ. em seu site na Internet.
Ora, ainda que essa mesma empresa prati-
que atos de comércio sob a marca XYZ
fora do ternitério onde a registrou, pode teo-
ricamente vir a violar direitos de terceiros,
alhures, pelo uso da marca em seu website.
As cortes inglesas tém sido sensiveis a esse
problema. Em dois casos recentes elas
entenderam que era necessario observar o
objetivo e o efeito de todo antincio na rede
mundial de computadores, através de um
website. Se um site na Internet for claramen-
te direcionado a um consumidor local, o uso
de uma marca nesse site nao devera configu-
rar “uso” em qualquer pais em que o site for
acessado. Um negdcio com um apelo pura-
mente local (por exemplo, a venda e a entre-
ga de um produto) pouco provavelmente
parecerd querer infringir direitos de tercel-
1os, fora da Inglaterra. Certamente, contu-
do, se a empresa pretender atingir uma base
particular de consumo, mais vale tornar isso
claro no website.

CuBa Probpuz Rum SoB A MARCA
BACARDI

O presidente de Cuba, Fidel Castro,
anunciou recentemente que Cuba ira pro-
duzir seu préprio rum sob a marca Bacar-
di. Em um discurso transmitido pela tele-
visao estatal, em abril deste ano, Castro
declarou que o rum Bacardi “é nosso e ¢
melhor do que aquele que eles produzem”,
referindo-se & fabricacio de rum Bacardi
pela Bacardi & Co., de Bermuda, que
havia iiciado a produgao desse brand em

. a—
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Cuba, nos anos 1860. Quando essa
empresa deixou Cuba, nos anos 1960,
acabou por ressuscitar a marca no exterior.

Esse nao é o primeiro litigio entre Cuba e
Bacardi & Co. Cuba havia iniciado a
venda de rum sob a marca Havana Club,
em 1994, e em 1995, a Bacardi & Co
registrou a mesma marca para assinalar
exatamente 0 mesmo produto, nos Esta-
dos Unidos da América, o que motivou a
Instauragao de uma acao do Estado de
Cuba contra aquela empresa por violacao
de marca. No ano passado, a Suprema
Corte dos Estados Unidos da América
confirmou as decisdes proferidas pelas
instancias judiciais inferiores que determi-
naram a proibicio de que Cuba possa
fazer valer seus direitos marcarios nos

Estados Unidos da América, devido ao
embargo comercial.

AUSTRALIA - ALERTA SOBRE FALSAS
OBTENCOES DE LICENCAS

A instituicio responsavel pelos nomes de
dominio australianos, .auDA, divulgou
alerta recente acerca de certos prestadores
de servicos de registro de nomes de domi-
nio que estariam alegando que podem
obter licencas dos nomes de dominio
.com.au por periodos de dois a dez anos.
Ocorre que as licencas para referidos
nomes de dominio sdo concedidas por um
prazo preestabelecido de somente dois
anos. Um contrato com um prestador de
servigos de registro para um prazo de mais
de dois anos nio significa que tenha sido
obtida uma licenca para que o registro
vigore por prazo superior a dois anos.
Trata-se, isso sim, de contratagdo de um
servigo para obter a licenca inicial e reque-
rer sua prorrogacio a cada dois anos, com

pagamento antecipado pelo cliente das
taxas iniciais e de prorrogacao.

A .auDA recomenda cautela ao contratar
esses servicos e que sejam analisados cui-
dadosamente todos os termos e condigf)es
contratuais. Para maiores informacdes,
consultar o site www.auda.org.au.

CANADA - SINDICATO PODE USAR
MARcAS DE EMPREGADORES
EM WEBSITE

Em decisdo recente da British Columbia
Supreme Court, admitiu-se que o website
de um sindicato veicule a marca do empre-
gador no préprio site e nos nomes de domi-
nio e metatags.

CoLOMBIA - PROCEDIMENTOS PODEM
SER EM INGLES

Em um movimento suscetivel de tornar
mais agil e eficiente, sob o ponto de vista
de custos, um procedimento perante a
Superintendéncia da Inddstria e Comércio
(instituto de marcas na Colombia), esta
entidade baixou a Resolugao n° 210, em
15 de janeiro de 2001, estabelecendo que
todos os documentos referentes a procedi-
mentos relativos a propriedade industrial
podem ser apresentados em inglés, sem
traducio compulséria para o espanhol,
exceto naqueles casos em que a traducio
possa ser exigida de outra forma.

Aviso: nem todas as informacdes divulgadas
nesta secio decorrem da consulta direta aos
textos legais, legislativos ou jurisprudenciais
estrangeiros ou Internacionals a que se
referem, sendo recomendadas a verificacio e
confirmag@o de sua acuidade.

)
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SECAO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO IVAN B. AHLERT

2001

2001

AGOSTO

16 (RIO DE JANEIRO)
EMARF/SBDI - Seminario de Direito Comparado de Patentes
Local: Hotel LLe Meridien, Rio de Janeiro, R]

Informacées: Meta Marketing e Eventos

Tel.: 0xx21 2220-2097 / E-mail: meta@domain.com.br

16-18 (ARLINGTON)

AIPLA - Patent Prosecution Basic Training Seminar
Local: Crystal Gateway Marriott Hotel, Arlington, Virginia,
US.A.

Informacdes: tel. 00xx1 703 415-0780

20-21 (VITORIA)

ABPI - XXI Seminario da Propriedade Intelectual,

A Propriedade Intelectual como Fator de Desenvolvimento
Local: Universidade Federal do Espirito Santo, Vitéria,
Espirito Santo, Brasil

Informacées: Congrex do Brasil

Tel.: 0xx21 3974-2001 / Fax: 0xx21 2509-1492

E-mail: abpi200 1 @congrex.com.br

SETEMBRO

1 (SAO PAULO)

Curso avancado ABAPI

“O Direito Internacional da Propriedade Industrial: dos
Tratados Internacionais ao Direito Interno”

Local: Sao Paulo

Informagées: tel. Oxx11 5581-5707

E-mail: abapi@abapi.org

1-7 (GOODWOOQOD)
FICPI - ExCo Meeting

9-11 (MANAUS)

INPI/Comissao Européia - Seminario Internacional sobre o
Papel da Protegéo da Propriedade Intelectual nos Campos da
Biodiversidade e dos Conhecimentos Tradicionais

Local: Hotel Tropical, Manaus, AM

Informacées: INPI, Praca Mau4, 7, 18° andar, sala 1808,
Rio de Janeiro, R]

Tel.: 0xx21 2206-3028 / Fax: Oxx21 2233-0334

E-mail: mas@inpi.gov.br ou pereque@inpi.gov.br

11-15 (SAO PETERSBURGO)

LES - European Conference - Licensing: a Tool to Global
Progress

Local: The Taurida Palace, St. Petersburg, Russia
Informacées: Ms. Olga Preobrazhenskaya, Promaco PR, 3,
Galerny Proezd, St. Petersburg, 199226, Russia

Tel.: 00xx7 812 324-5474 / Fax: 00xx7 812 352-1167

E-mail: Olia.preobrazhenskaya@promaco.ru

19-21 (GENEBRA)

OMPI - Second WIPO International Conference on
Electronic Commerce and Intellectual Property

Local: International Conference Center of Geneva (CICQG),
Geneva, Switzerland

Informagées: Office of Legal and Organization Affairs

Tel.: 00xx41 22 338-9164 / Fax: 00xx41 22 740-3700
E-mail: ecommerce.meetings@wipo.int / Internet:
http://ecommerce.wipo.int/meetings/200 1 /conference/participation

27-28 (HEIDELBERG)
GRUR Jahrestagung
Local: Heidelberg, Alemanha

OUTUBRO

18-20 (ARLINGTON)

AIPLA - Annual Meeting

Local: Crystal Gateway Marriott Hotel, Arlington,
Virginia, U.S.A.

Informacées: tel. 00xx1 703 415-0780

25-26 (MONTEREY)

CLA - Advanced Topics in Computer and Internet Law
Local: Monterey, California, U.S.A.

Informacées: Barbara Fieser, 3028 Javier Road, Suite 402,
Fairfax, VA 22031, U.S.A.

Tel.: 00xx1 703 560-7747 / Fax: 00xx1 703 207-7028

E-mail: clanet@aol.com

28.10-1.11 (PALM DESERT)

LES (U.S.A. & CANADA) - Annual Meeting

Local: Marriott Desert Springs, Palm Desert, California, U.S.A.
Informagoes: Mary Johnson, LES Executive Office, 1800
Diagonal Road, Suite 280, Alexandria, Virginia 22314,
USA

Tel.: 00xx1 703 836-3106 / Fax: 00xx1 703 836-3107
E-mail: johnsonm@les.org

Internet: http://www.usa-canada.les.org/meetings.html

NOVEMBRO

5-16 (GENEBRA)
OMPI - Standing Committee on the Law of Patents
(Sixth session)

14-17 (ROMA)

FICPI - 6th OPEN FORUM

Local: The Cavalieri Hilton Hotel, via Cadlolo, 101, 00136
Rome, Italy

Informacées: Enic srl, Congress & Travel Professionals,
Piazza Adua, 1/d, 50123 Firenze, Italy

Tel.: 00xx39-055-260 8941 / Fax: +39-055-260 8948

E-mail: chiara@enic.it
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LES - FIRST SAO PAULO
PANAMERICAN DECEMBER
CONFERENCE 6 AND 7,2001

"INTELLECTUAL PROPERTY LICENSING
IN EMERGING COUNTRIES"

PRIMEIRA CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA
LESI - LICENSING EXECUTIVES SOCIETY INTERNATIONAL

5, 6 & 7 de dezembro de 2001
Renaissance Sdo Paulo Hotel, Alameda Santos 2.233, Séo Paulo, SP
NUmero maximo de participantes: 380 pessoas (ndo incluidos acompanhantes)

Programa Técnico

5 DE DEZEMBRO - QUARTA-FEIRA

14h00

Curso de Licenciamento
Gabriel Leonardos

Luiz Henrique do Amaral
Fernando Noetinger

6 DE DEZEMBRO - QUINTA-FEIRA

8h45
9h15

9h30

12h30
14h15

Cerimdnia de abertura

Palestra inaugural

Perspectivas para o Licenciamento na
América Latina

Peter Dirk Siemsen

Sessdo Plenaria

Biotecnologia e Biodiversidade

Cathryn Cambell, Sonia Barroso e Ignacio O’Farrell
Moderadora: Maria Thereza Wolff

Almogo

Painel A

Licenciamento & Internet: e-commerce,
e-publishing e e-entertainment

Alberto Berton Moreno, Manoel J. Pereira dos
Santos e Gloria Isla del Campo

Moderador: Luiz Henrique do Amaral

Painel B

IndUstria Farmacéutica

Nelson Brasil, Francisco Teixeira e Lawrence Welch
Moderadora: Elisabeth Kasznar Fekete

Comité organizador

Gert Egon Dannemann
Gabriel Francisco Leonardos
Raul Hey

Apoio
ABPI
Associagéo Brasileira da Propriedade Intelectual

7 DE DEZEMBRO - SEXTA-FEIRA

8h45  Painel C
Licenciamento em empresas
recém-privatizadas
Josué Mastrodi Neto (Intelig) e um representante
da Comgas
Moderador: Lélio Denicoli Schmidt.

Painel D

Aspectos de legislacGes relativas a contratos
Jose Barreda Moller, Marino Porzio, Juliana Viegas
e Ernesto Cavalier

Moderador: Oscar Becerril

Almoco

Sesséo Plenéria
Assuntos relacionados a globalizacdo
Moderador: Fernando Noetinger

Seis anos de TRIPs, fazendo um balango
Horacio Rangel Ortiz

TRIPs: existem aspectos a serem renegociados?
Adrian Otten

OMC: retrospectiva de decisdes e

painéis pendentes

Otto B. Licks

ALCA e a Propriedade Intelectual
Istvan Kasznar

Comentarios finais
O futuro do licenciamento apds TRIPs e ALCA
Luiz Leonardos

Jantar de encerramento
Sociedade Hipica de Séo Paulo

12h00
13h45

17h45

20h30

Informages
Congrex do Brasil

Av. Presidente Wilson, 164 - 9° andar
20030-020, Rio de Janeiro, R

Tel.: 55 21 3947 2001, Fax: 55 21 2509 1492
E-mail: les@congrex.com.br
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Associacao Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

Agentes Associados (em 31 de julho de 2001)

A. Moura Barreto

Adahir de Mattos Marcellino
Advocacia Pietro Ariboni S/C Ltda.
Agéncia Moderna de Marcas e Patentes Ltda.
Agustinho Fernandes Dias da Silva
Alberto Jerénimo Guerra Neto
Alberto Luis Camelier da Silva
Alcion Bubniak

Alexander Baptista Corréa
Alexandre do Nascimento Souza
Alexandre Ferreira

Alexandre Fukuda Yamashita
Alexandre Peixoto Lobato Maia
Alicia Kristina Daniel Shores

Alvaro Loureiro Oliveira

Ana Lucia de Sousa Borda

Ana Meri Estevam Lopes

Ana Paula Santos Celidonio

Ana Raquel Colacino Selvaggi
André Luiz Souza Alvarez

Andréa Ricci

Antenor Barbosa dos Santos Junior
Antonella Carminatti

Antonio Buiar

Antonio Ferro Ricci

Antdénio Mauricio Pedras Arnaud
Antonio Weber Natividade Milagre
Araripe & Associados

Archimedes Paranhos

Arménio dos Santos Evangelista
Attilio José Gorine

Aureolino Pinto das Neves

Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda.
Bortolo Bazzon

Brasil Sul Marcas e Patentes S/C Ltda.
Britania Marcas e Patentes S/C Ltda.
Busco Marcas e Patentes

Carla Tiedemann da Cunha Barreto
Carlos Cezar Cordeiro Pires

Carlos Henrique de Carvalho Frées
Claudia Luna Guimaraes

Claudia Maria Zeraik

Claudio Marcelo Szabas

Claudio Sampaio Portela

Cleyta Maria de Andrade Ramalho de Moraes
Cloris Maria Pereira Guerra

Clovis Vassimon Jr.

Cometa Marcas e Patentes S/C Ltda.
Custoédio Afonso Torres de Almeida
Custodio Cabral de Aimeida
Custédio de Almeida & Cia.

Daniela Thompson dos Santos
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
David do Nascimento Advogados Associados S/C
David Merrylees

Débbie José Jorge

Deborah Portilho

Denis Allan Daniel

Denise Leite de Oliveira Dale
Devinir Benedito Ramos de Moraes
Eder Martini Lopes

Edson Diogo de Oliveira

Eduardo Colonna Rosman

Eduardo da Gama Camara Junior
Eduardo Magalhdes Machado
Eduardo Paranhos Montenegro
Elgem Alves Gouvea Filho

Eliana Jodas Cioruci

Elias Marcos Guerra

Elisabete Aloia

Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete
Elisabeth Siemsen

Elza Maria Possinhas Pimentel
Emilia Malgueiros Campos

Ercy Beatriz Benatti Longo

Eudes Lopes de Castro

Fernanda Burin Leonardos
Fernando Braune

Fernando Garcia Gnocchi

Fernando Juca Vieira de Campos
Fernando Pedro Leonardo Simonett Marchetti
Filipe da Cunha Leonardos

Flavia Silva do Nascimento Souza
Flavio Starling Leonardos

Francisco Carlos Rodrigues Silva
Frank Fischer

Gabriel Di Blasi Jr.

Gabriel Francisco Leonardos
Gabriel Pedras Arnaud

Gabriela Muniz Pinto

Gabrielle Minardi

Geralda Diniz Ferreira

Gert Egon Dannemann

Gian Jorge Crivellente

Gisele de Oliveira Soares

Gisela Fischer de Oliveira Costa
Gold Star Patentes e Marcas S/C Ltda.
Gustavo de Freitas Morais

Gustavo José Ferreira Barbosa
Gustavo Starling Leonardos

Hélio Fabbri Jr.

Henrique Steuer Imbassahy de Mello
Henry Knox Sherrill

Herlon Monteiro Fontes

Hugo Casinhas da Silva

Iris Proenga Martins

lvan Bacellar Ahlert

Ivan de Castro Braga

lvon D’Almeida Pires Filho

Jacques Labrunie

Jean Carlo Rosa

Jean-Luc Treff

Jodo Carlos Thomazinho

Jodo Cassiano Bairros Oyarzabal
Jodo Luiz D’Orey Facco Vianna
Joaquim Eugenio Gomes da Silva Goulart Pereira
Joel Ribas Vaz

Jorge Knauss de Mendonga

Jorge Luiz da Silva Monteiro

José Antonio Barbosa Lima Faria Correa
José Carlos de Mattos

José Carlos Ferreira

José Carlos Vaz e Dias

José Eduardo Campos Vieira

Jose Henrique Vasi Werner

José Pinheiro

José Roberto d’Affonseca Gusmao
José Ruy Lia

José Sabino Maciel M. de Oliveira
Joubert Gongalves de Castro

Julio André Azevedo Gongalves
Jussara Tolentino N. Trindade

Laire Feij6 da Silva

Lanir Orlando

Léda do Nascimento Souza

Lia de Almeida Levigard

Lilian de Melo Silveira

Liz Carneiro Ledo Starling

Lucas Martins Gaiarsa

Luciana Bampa Bueno de Camargo
Luciene Monteiro

Luis Fernando Ribeiro Matos

Luis Fernando Ribeiro Matos Junior
Luiz Antonio de Carvalho

Luiz Antonio Ricco Nunes

Luiz Armando Lippel Braga

Luiz Carlos Coelho

Luiz Carlos Galvao

Luiz Claudio de Magalhaes

Luiz Edgard Montaury Pimenta

Luiz Gonzaga Moreira Lobato

Luiz Henrique Oliveira do Amaral
Luiz Leonardos

Luzia Maglione

Manoel Joaquim Pereira dos Santos
Manoel Pestana da Silva Netto
Manoela Romana Gomes Carneiro

Marcaviva - Marcas, Patentes e Tecnologia S/C Ltda.

Marcelo de Oliveira Mller

Marcello do Nascimento Souza
Mércia de Oliveira Anechinno
Mércia Maria V. Gitahi Freire

Mércio Ney Tavares

Marco Antonio Kraemer

Marcos Antonio Felipe

Marcos Antonio Vieira

Marcos Velasco Figueiredo

Marcos William Santos

Marcus Vinicius Malafaia Garcia
Maria Aparecida Figueiredo

Maria Beatriz Correa da Silva Meyer Gaiarsa
Maria Carmen de Souza Brito
Maria Célia Coelho Novaes

Maria Cristina de Araujo

Maria do Carmo Caitano da Silva
Maria Edina de Oliveira Carvalho Portinari
Maria Elisa Santucci Breves Oliveira
Maria Lavinia Loureiro Maurell
Maria Madalena da Cunha Freire
Maria Thereza Mendonga Wolff
Marina Inés Fuzita

Mario Augusto Soerensen Garcia
Mério Sergio Vilas Béas Ramos
Martinez & Kneblewski S/C Ltda.
Matilde da Rocha Reis Castellani
Mauricio Ariboni

Mauricio Leonardos

Mauro Ivan Coelho Ribeiro dos Santos
Mercurio Marcas e Patentes Ltda.
Milton de Mello Junqueira Leite

Av. Franklin Roosevelt, 23 « 13° andar « sala 1305 « CEP 20021-120 « Rio de Janeiro « RJ ¢ Brasil
Tel.: (21) 3262-3198 « Fax: (21) 3533-0492 « Home-page: http://www.abapi.org.br « E-mail: abapi@abapi.org.br

Milton Jacques Ferreira Molin

Milton Le&do Barcellos

Momsen, Leonardos & Cia.

Montaury Pimenta, Machado & Lioce S/C Ltda.

Morten Hellberg Pedersen

Nascimento Advogados

Octavio & Perocco S/C Ltda.

Orlando Cherfan Pinto Goulart

Orlando de Souza

Oscar-José Werneck Alves

Otto Banho Licks

Patricia Cristina Lima de Aragéo Lusoli

Paulo C. de Oliveira & Cia.

Paulo Cesar Pereira Braz

Paulo de Tarso Castro Brandéo

Paulo Mauricio Carlos de Oliveira

Paulo Parente Marques Mendes

Paulo Roberto Costa Figueiredo

Paulo Roberto Mariano da Silva

Paulo Roberto Toledo Corréa

Paulo Vianna

Pedro Afonso Vieira Bhering

Peter Dirk Siemsen

Peter Eduardo Siemsen

Pietro Ariboni

Pinheiro Neto Advogados

Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo

Rafaela Borges Walter Carneiro

Rana Gosain

Raul Hey

Regina Célia Querido Lima Santos

Regina Gargiulo Neves da Silva

Renata Hohl

Rex Advogados Marcas e Patentes S/C Ltda.

Ricardo Fonseca de Pinho

Ricardo P. de Oliveira

Ricardo Pernold Vieira de Mello

Ricardo Velloso Ferri

Richard de Marco Nunes

Roberta Xavier da Silva Calazans

Roberto da Silveira Torres Jr

Roberto Geraldo Barbosa Vieira de Mello

Roberto Mauro da Cunha Freire

Roberto Pernold Vieira de Mello

Roberto Santo Scatamburlo

Rodolfo Humberto Martinez y Pell Jr

Rodrigo Affonso de Ouro Preto Santos

Rodrigo Borges Carneiro

Rodrigo Rocha de Souza

Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar

Roger de Castro Kneblewski

Romar Jacéb Tavares

Ronaldo Camargo Veirano

Roner Guerra Fabris

Ronny Willem de Man

Rosane Rego Tavares da Silva

Roséangela Rodrigues de Aimeida

Rubem dos Santos Querido

Ruymar de Andrade

Sabina Nehmi

Samia Amin Santos

Samir Said Matheus

Sandra Brandao de Abreu

Sandra Leis

Sandra Sanchez Lynch

Semir da Silva Fonseca

Sergio Antonio Barcelos Soares

Sergio Nery Barbalho Maia

Sergio Ribeiro da Silva

Silvio Darre Junior

Simone Gioranelli Carvalho Vieira Pentiado

SKO - Direitos da Propriedade Industrial em Marcas
e Patentes

Sonia Carlos Antonio

Soénia Maria Andrade dos Santos

Sénia Maria D’Elboux

Suzana Biolchini Oaquim

Sydinéa de Souza Trindade

Tania Lucia Boavista Engelke

Tannay de Farias

Tinoco Soares & Filho S/C Ltda.

Tomaz Francisco Leonardos

Trench, Rossi e Watanabe Advogados Associados

Valdir de Oliveira Rocha Filho

Valdomiro Gomes Soares

Valéria Cristina Barcellos Faria

Valério Valter de Oliveira Ramos

Vera Lucia Biondo Mesquita Carvalho

Verena Fischer

Vicente Nogueira

Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C

Vladimira Anna Zdenka Daniel

Wagner Alencar Domingos

Waldemar Alvaro Pinheiro

Walter de Almeida Martins

Walter da Silva Souza
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ineeminen | o 20 € 21 de agosto de 2001 « Universidade Federal do Espirito Santo

Linisinsinwiie o VITORIA « ESPIRITO SANTO
19 DE AGOSTO - DOMINGO 21 DE AGOSTO - TERCA-FEIRA
19h00 Solenidade de abertura, seguida de coquetel, no Teatro 8h30  Painel 3

Universitario - Universidade Federal do Espirito Santo - UFES

20 DE AGOSTO - SEGUNDA-FEIRA

09h00 Palestra Inaugural
Jorio Dauster (Companhia Vale do Rio Doce)
10h30 Plendria

P&D e Marca como Instrumentos de
Desenvolvimento da Empresa - Experiéncia Brasileira

Caleb Salomao Pereira Silva (Caleb Salomao Advogados)

Maria Elizabeth Broxado (Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI)

Américo Buaiz Filho (Grupo Buaiz)

Guilherme Henrique Pereira
(Secretario de Planejamento do Estado do Espirito Santo)

10h30

Moderador: Odilon Borges Jr. (Consultime Consultoria Empresarial)
12h30 Almoco
14h00 Plendria
Protecao de Marcas e Invencoes no Exterior
Luiz Henrique O. do Amaral 10h30

(Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira)

Antonio Mauricio Pedras Arnaud

(Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo S/C)
Moderador: Antonio Ferro Ricci

(Ricci & Associados Marcas e Patentes S/C Ltda.)

16h15 |[Painel 1
Evolucdo Jurisprudencial da Concorréncia Desleal
Carlos Henrique de C. Frées (Frées, Luna & Frées Advogados)

Desembargador Federal Sergio d’Andréa Ferreira
(Tribunal Regional Federal - Rj)

Moderador: Luis Fernando Ribeiro Matos
(Matos & Associados Advogados)
Painel 2
Propaganda Comparativa - Rumos do Brasil
Mariangela Vassallo (Johnson & Johnson)
Pietro Ariboni (Advocacia Pietro Ariboni S/C)
Moderador: Roner Guerra Fabris (Guerra Advogados Associados)

12h30
14h00

16h30

20h00 Coquetel de Confraternizagao no
Museu Ferroviario Vale do Rio Doce

Grupo Brasileiro da

AIPPI
Association Internationale pour
la Protéction de la

Organizacao

AbP

Propriété Industrielle
ASSOC!AQAO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL LES
Av. Rio Branco, 277, 5° andar, conjunto 506 Licensing Executives Society
20047-900, Rio de Janeiro, R - Brasil
Tel.: (21) 2532-5655 Fax: (21) 2532-5866 ASIPI
E-mail: abpi@abpi.org.br Asociacion Interamericana de
Web Site: http://www.abpi.org.br la Propiedad Industrial
Secretaria do Semindrio
CONGREX do Brasil LIDC .
Tel.: (21) 3974-2001 Fax: (21) 2509-1492 Ligue Internationale du

E-mail: abpi2001@congrex.com.br Droit de la Concurrence

A Figura da Licenca Obrigatéria na Lei Brasileira
Raul Hey (Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira)

Peter Dirk Siemsen
(Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira)

Carlos Alberto Macedo Cidade (Conf. Nac. das Ind. - CNI)
Moderador: Rana Gosain (Daniel & Cia.)
Painel 4

Tratados Internacionais e Regionais - Experiéncia da
Ameérica Latina e da Uniao Européia

Hugo T. Berkemeyer (Berkemeyer Attorneys & Counselors/Paraguai)
José Luis Arnaut (Raul Cesar Ferreira (Herd.) Lda./Portugal)
Moderadora: Elisabeth Kasznar Fekete (Momsen, Leonardos & Cia.)
Painel 5

INTERNET - Direito de Autor e Nome de Dominio

Lilian de Melo Silveira (Lilian de Melo Silveira Adv. Ass.)
Roque Stoffel (Universidade do Vale do Rio dos Sinos = Unisinos)
Manoel J. Pereira dos Santos (Santos, Remor e Furriela Advogados)
Moderador: Antonio Murta Filho (Bastos-Tigre Advogados)
Painel 6

O Pré-Uso como Fonte de Direitos em Relaciao as Marcas
Paulo Roberto Costa Figueiredo (Figueiredo & De Man)
Ricardo Sichel (Instituto Nacional da Propriedade Indlustrial - INPI)
Moderador: Herlon Monteiro Fontes (Custédio de Almeida & Cia.)

Almoco
Plenaria :
Biotecnologia, Meio Ambiente e Etica
Maria Thereza Wolff

(Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira)
Ergilio Claudio-da-Silva Jr. (Aracruz Celulose S.A.)
Francisco Vieira Lima Neto (Univ. Fed. do Espirito Santo - UFES)
Moderadora: Margareth Maia da Rocha

(Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI)
Plenaria
A Importacao Paralela no Brasil e no Mundo
Valesca Raizer Borges Moschen

(Universidade Federal do Espirito Santo - UFES)
Carlos Olavo (J. E. Dias Costa, Lda. / Portugal)
Moderador: Luiz Leonardos (Momsen, Leonardos & Cia.)
Apoio
INPI
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
ABAPI

Associagao Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial

ASPI
Associagao Paulista da Propriedade Industrial

UFES
Universidade Federal do Espirito Santo

IPES
Instituto de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento
Jones dos Santos Neves

Secretaria do Planejamento do Estado do Espirito Santo





