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RESUMO

Com a globalizagdo e a ampliagdo da regulamentacdo internacional e nacional dos direitos de
propriedade intelectual, foram surgindo uma série de novos bens imateriais. No Brasil, o
historico das leis regulando esses direitos ¢ marcado pelo Alvara de 1809. Desde essa data até
o periodo atual, especialmente ap6s a adesdo do Brasil ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, em 1994, a legislacao sofreu inumeras
modificacdes, estendendo o escopo de protecdo desses direitos. Nesse sentido, ampliou-se aos
tipos de bens imateriais protegidos pelos direitos de propriedade intelectual, bem como os
sujeitos que podem ser titulares desses bens. Essas mudangas ndo ocorreram apenas no Brasil,
mas em todo o ambito internacional. Nesse cenario, surge a indagacao sobre a qual se dedica
este trabalho: Quem pode ser titular dos bens imateriais? Esta questdo relaciona-se a
problematica crescente que norteia as relacdes entre sujeitos em matéria de propriedade
intelectual, envolvendo os mais distintos setores, tais como empresas do setor privado,
entidades do setor publico, pessoas fisicas, empregados e empregadores. Diante disso, como
objetivo central da presente pesquisa realiza-se uma andlise da titularidade sobre os bens
imateriais, no ambito da propriedade intelectual. Este estudo é desenvolvido, a partir da
perspectiva do sujeito, em relagdo a varios bens imateriais. Em particular, ele se dedica a
titularidade das obras literarias, cientificas e artisticas, dos artistas intérpretes e executantes,
dos fonogramas, da radiodifusdo, dos programas de computador, das inven¢des, dos modelos

de utilidade, dos desenhos industriais, das cultivares ¢ das marcas.

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO INTERNACIONAL; DIREITO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL; TITULARIDADE DE DIREITOS; BENS IMATERIAIS.



RESUMEN

Con la globalizacion y la ampliacion de la reglamentacion internacional y nacional de los
derechos de propiedad intelectual, han surgido una serie de nuevos bienes inmateriales. En
Brasil, el historico de las leyes reglando esos derechos es marcado por e Alvara de 1809.
Desde esa fecha hasta el periodo actual, especialmente después de la adhesion de Brasil al
Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio,
en 1994, la legislacion he pasado por muchas modificaciones, extendiendo la proteccion de
esos derechos. En eso sentido, se ha ampliado los tipos de bienes inmateriales protegidos por
los derechos de propiedad intelectual, asi como los sujetos que pueden ser titulares de esos
bienes. Esas mudanzas no han ocurrido solamente en Brasil pero en todo el ambito. En eso
escenario, surge la indagacion sobre la cual dedicase esta investigacion: ;Quién puede ser
titular de los bienes inmateriales? Esta cuestion se relaciona a la problematica creciente que
nortea las relaciones entre sujetos en materia de propiedad intelectual, involucrando los mas
distintos sectores, tales como empresas del sector privado, entidades del sector publico,
personas fisicas, empleados y empleadores. Ante esas consideraciones, coOmo objetivo central
de la presente investigacion, se realiza un andlisis de la titularidad sobre los bienes
inmateriales, en el ambito de la propiedad intelectual. Esto estudio se desarrolla a partir de la
perspectiva del sujeto, en relacion a varios bienes inmateriales. En particular, dedica-se a la
titularidad de las obras literarias, cientificas e artisticas, de los artistas intérpretes e
ejecutantes, los fonogramas, la radiodifusion, los programas de ordenador, las invenciones,

los modelos de utilidad, los disefios industriales, las obtenciones vegetales y las marcas.

PALABRAS-CLAVE: DERECHO INTERNACIONAL; DERECHO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL; TITULARIDAD DE DERECHOS; BIENES INMATERIALES.
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13

INTRODUCAO

Atualmente, no ambito do direito de propriedade intelectual, sdo muitos os bens
imateriais, bem como diversas sdo as pessoas que podem ser titulares desses bens. No Brasil,
o histérico das leis regulando esses direitos completa 199 anos. Ele ¢ marcado pela expedi¢ao
do Alvaréa de 1809. Desde essa data até o periodo atual, especialmente ap6s a adesdo do Brasil
ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(Acordo TRIPS), em 1994, a legislacdo sofreu inimeras modificacdes. Em decorréncia disso,
o escopo de protegdo dos direitos de propriedade intelectual foi ampliado tanto em relagdo aos
tipos de bens imateriais como no tocante aos sujeitos que podem ser titulares desses bens.
Essas mudancas ndo ocorreram apenas no Brasil, mas em todo o cenario internacional,
resultando em inumeros instrumentos internacionais e legislacdes nacionais estrangeiras
regulando essa matéria.

Dentro desse contexto, surge a indagagao sobre a qual se dedica este trabalho: Quem
pode ser titular dos bens imateriais?

Esta questdo funda-se na problemadtica crescente que norteia as relagdes entre sujeitos
em matéria de propriedade intelectual, envolvendo os mais distintos setores, tais como
empresas do setor privado, entidades do setor publico, pessoas fisicas, empregados e
empregadores. Assim, tendo como pano de fundo esta problematica, o objeto central deste
trabalho ¢ analisar a titularidade sobre os bens imateriais, no ambito da propriedade
intelectual.

A nogao de titularidade corresponde, neste trabalho, a qualidade de titular. Qualifica-
se como titular o sujeito ativo do direito sobre o bem imaterial. De modo geral, o titular de
direitos ¢ associado a figura do proprietario de um bem, no entanto, ainda que se denominem
direitos de propriedade intelectual, nem todos os direitos abrangidos por esta categoria sao
considerados direitos de propriedade. Na doutrina, nacional ou internacional, inumeros
estudos discorrem a respeito da natureza juridica desses direitos, principalmente pela falta de
unanimidade no entendimento da matéria. Nesse sentido, neste estudo, a titularidade faz
referéncia ao titular de um bem imaterial, em decorréncia dos direitos exclusivos conferidos,

pela ordem juridica, ao sujeito. Considerando isso, a hipdtese principal é de que a titularidade
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esta regulada no ordenamento juridico interno e internacional, em particular nas normas que
tratam dos direitos de propriedade intelectual.

Com a globaliza¢do e a ampliagdo da regulamentagdo internacional dos direitos de
propriedade intelectual, o estudo da titularidade desses direitos compreende necessariamente o
exame do ordenamento juridico internacional, especialmente dos instrumentos multilaterais
que regulamentam a protecdo e a aplicagdo desses direitos. Diante disso, insere-se este
trabalho no tema do direito internacional da propriedade intelectual. Contudo, este estudo nao
se limita a perspectiva internacional, principalmente em decorréncia do principio da
territorialidade que rege esses direitos, desenvolvendo a andlise do ordenamento juridico
brasileiro. Ainda, em determinados casos, observa-se também particularidades previstas em
legislacdes nacionais estrangeiras.

Diante disso, com o propdsito de analisar a titularidade dos bens imateriais, no
ambito do direito de propriedade intelectual, propdem-se um estudo particularizado de alguns
desses bens. Reconhecendo que o rol de bens imateriais ¢ limitado aos tipos previstos em lei,
considera-se que abarcar todos eles resultaria em um estudo bastante abrangente. Nesse
sentido, delimita-se a presente pesquisa a partir de trés categorias, conforme proposto por
Tullio Ascarelli, em sua obra Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali. A primeira
categoria se refere a dos bens caracterizados pela originalidade e que surgem do ato de
criacdo, a qual engloba as obras literarias, cientificas e artisticas, protegidas por direitos de
autor, os bens protegidos por direitos conexos ao de autor, bem como o programa de
computador. A segunda categoria diz respeito aos bens caracterizados pela novidade e que se
constituem com a concessao do registro (patente ou certificado). Nesta categoria incluem-se
as invencoes, modelos de utilidade, desenhos industriais ¢ as cultivares. Por fim, a terceira
categoria que abarca os bens dotados de distintividade, como ¢ o caso das marcas.

Importa observar que este estudo deixa de abordar alguns bens imateriais, dentre eles
as topografias de circuitos integrados, que se caracterizam pela originalidade, porém exigem
registro para sua protecdo. Estes bens tiveram sua protec¢do instituida no Brasil, em 2007.
Ainda, as indica¢des geograficas, caracterizadas pela distintividade e por ndo exigirem o
registro para se constituirem, também nao sao analisadas neste trabalho.

A fim de alcancar o objetivo proposto, o desenvolvimento deste trabalho estrutura-se
em quatro capitulos. O primeiro capitulo, na forma de uma introducdo estendida, tem o
propésito de apresentar algumas consideragdes preliminares para o estudo da titularidade

sobre os bens imateriais, em particular, as principais defini¢des, conceitos e teoria que
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embasam o presente estudo, bem como as hipoteses propostas e metodologia aplicada a
pesquisa.

No segundo, terceiro e quarto capitulo desenvolve-se o estudo da titularidade sobre
os bens imateriais, tratando-se em cada capitulo cada uma das categorias de bens
anteriormente apresentadas. Na estrutura interna de cada capitulo, em relagdo a cada um dos
bens analisados, leva-se em consideracdo as hipoteses secundarias estabelecidas neste
trabalho para responder a questdo a partir da qual se incita este estudo. A primeira ¢ que a
determinagdo dos sujeitos que podem ser titulares de direitos sobre os bens imateriais guarda
relacdo com as caracteristicas dos proprios bens sobre o qual recai a prote¢do. Diante disso,
abordam-se os regimes juridicos especiais em relagao aos bens de maneira particularizada. A
segunda ¢ que o modo de atribuicdo desses direitos e as respectivas exigéncias para sua
constitui¢do sdo determinados em relagdo ao sujeito. Assim, analisa-se 0 modo de aquisi¢ao
dos direitos sobre cada um dos bens imateriais. A terceira constatagdo € que o sujeito ao qual
se constitui o direito, ou mesmo a expectativa de direito, pode transferi-lo a outras pessoas.
Em decorréncia disso, analisam-se esses atos/fatos a partir do sujeito, tais como o cessionario
e o sucessor do bem imaterial.

Quanto aos bens imateriais, o segundo capitulo dedica-se ao estudo da titularidade
sobre os bens imateriais protegidos por direitos autorais. Primeiramente, a analise dedica-se a
titularidade das obras literarias, cientificas e artisticas tuteladas pelos direitos de autor. Neste
ponto, levando em consideracdo a perspectiva subjetiva da andlise, para tratar os regimes
juridicos especificos sobre as obras intelectuais, o estudo dissociou-se em relagdo as obras de
autoria singular, derivadas e de autoria plural, em particular as obras em co-autoria, coletivas
e audiovisuais. Na seqiiéncia, enfocam-se os bens protegidos por direitos conexos ao de autor,
em particular os direitos dos artistas intérpretes e executantes, dos produtores de fonogramas e
dos organismos de radiodifusdo. Ao final deste capitulo, trata-se da titularidade dos
programas de computador, aos quais se confere a protecdo conferida as obras literarias.

No terceiro capitulo, trata-se da titularidade sobre a invengdo, o modelo de utilidade
e o desenho industrial, protegidos por direitos de propriedade industrial. Ainda, neste capitulo,
aborda-se a titularidade sobre cultivares protegidas por direitos de propriedade intelectual.

No quarto e ultimo capitulo, desenvolve-se a titularidade das marcas. No entanto,
neste ponto, analisam-se separadamente as marcas de produtos e de servigos, as coletivas e as

de certificacao.
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Ao final, apos a analise da titularidade de cada um dos bens imateriais, conforme
delimitados no escopo deste trabalho, sao apresentadas consideracdes gerais sobre o estudo da

titularidade face as particularidades de cada um dos bens.



1. CONSIDERACOES PRELIMINARES NO ESTUDO DA TITULARIDADE
SOBRE OS BENS IMATERIAIS

Como ponto de partida, buscando complementar os aspectos introdutdrios, o presente
capitulo apresenta as consideragdes preliminares para o desenvolvimento deste trabalho.
Dessa forma, inicialmente, busca-se definir a no¢ao de titularidade e de bens imateriais
adotada neste trabalho, assim como estabelecer o referencial normativo e principais conceitos

pertinentes a este estudo.

1.1 A TITULARIDADE DOS BENS IMATERIAIS

A nocao de titularidade corresponde, neste trabalho, a qualidade de titular. Designa-
se titular “o sujeito ativo, pessoa fisica ou juridica, que possui um direito reconhecido ou
declarado por lei a seu favor”.' A titularidade exprime a “qualidade de titular de alguma
coisa, em virtude de titulo conferido, ou outorgado”.’

Nesse sentido, qualifica-se como titular o sujeito a quem a lei confere a titularidade
sobre um bem imaterial. A posicdo de titular de direito sobre um bem imaterial concede ao
sujeito um poder, conferido pelo ordenamento juridico, de se opor frente a todos ou, de
acordo com o direito, frente a determinada ou determinadas pessoas.

De modo geral, o titular de direitos é associado a figura do proprietario de um bem,
no entanto, ainda que se denominem direitos de propriedade intelectual, nem todos os direitos
abrangidos por esta categoria sdo considerados direitos de propriedade. Na doutrina, nacional
ou internacional, inimeros estudos discorrem a respeito da natureza juridica desses direitos,
principalmente pela falta de unanimidade no entendimento da matéria. Nesse sentido, neste

estudo, a titularidade faz referéncia ao sujeito ativo do direito absoluto sobre um bem

imaterial, em decorréncia do direito exclusivo a ele conferido pela ordem juridica.

"PIMENTEL, Luiz Otavio. Propriedade Intelectual e Universidade: aspectos gerais. Florianopolis: Fundagdo
Boiteug&, 2005a, p. 22-23.
2DE PLACIDO E SIVA. Vocabuldrio Juridico. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 817.
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No decorrer dos anos, foram surgindo uma série de novos bens imateriais, entre eles
as criagoOes intelectuais, que ndo se enquadravam com clareza dentro das categorias juridicas
tradicionais. Neste contexto, a distingdo classica romana entre res corporales e incorporales
nao era aplicavel’, sempre que sob o conceito de res incorporales incluiam-se os direitos, mas
ndo as criagdes intelectuais. Diante disso, Joseph Kohler, para qualificar esses bens, utilizou a
expressdo bens imateriais®.

Em sentido amplo, bem imaterial ¢ qualquer entidade incorpdrea, intangivel,
inapreensivel pelos sentidos. Essa nocdo apresenta uma perspectiva puramente negativa,
caracterizando os bens como coisas que nao podem ser tocadas ou ndo sdo perceptiveis. Nesse
sentido, ele pode ser muitas coisas, como a vida, a liberdade, as energias, inclusive as criagdes
intelectuais. No entanto, nem todas essas entidades imateriais sdo bens em sentido juridico’.
Mesmo em relagdo as entidades intelectuais, nem todas sdo tuteladas juridicamente, sendo que
somente as categorias determinadas pelo ordenamento juridico com bens imateriais®. As
entidades intelectuais referem-se a uma categoria pré-juridica da realidade humana e social’.

Os bens imateriais caracterizam-se como uma categoria juridica. No sentido juridico,
reserva-se o uso do termo “bem imaterial” para determinadas realidades imateriais que estao
dotadas de uma tutela juridica especial®. Nesse sentido, concebe-se a nogdo de bens imateriais
a partir de forma positiva, podendo-se ressaltar suas caracteristicas essenciais. Segundo
Gomez Segade, os bens imateriais referem-se as “criacdes da mente humana que, mediante os
meios adequados’, tornam-se perceptiveis e utilizaveis nas relagdes sociais ¢ por sua especial

importancia econdmica sdo objeto de uma tutela juridica especial”.'

3 Ver ASCARELL Tullio. Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali: Instituzioni di Diritto Industriale. 3
ed. Mildo: Doit A. Giuffre Editore, 1960; GOMEZ SEGADE, Jose Antonio. El secreto industrial (Know-how):
concepto y proteccion. Madrid: Editorial Tecnos, 1974. GOMEZ SEGADE, 1974.

* Segundo GOMEZ SEGADE, esta expressio foi utilizada por Kohler, inicialmente, em 1878 e, posteriormente,
em numerosos de seus estudos sobre propriedade intelectual (GOMEZ SEGADE, 1974, p. 71-72).

> GOMEZ SEGADE, 1974, p. 71-73.

% ASCARELLI p. 290-291.

7 Nesse sentido ARE, conforme aponta GOMEZ SEGADE (1974, p. 72).
¥ GOMEZ SEGADE, 1974, p. 72-73.

? Conforme ASCARELLI, os bens imateriais sdo somente os tipos de criagdes imateriais que sdo reconhecidos
pela lei como suscetiveis de se constituir em bens imateriais e, enquanto possa, se ela se constituiu
concretamente o procedimento normativo previsto (ASCARELLI, p. 290-291).

10 “Creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en
las relaciones sociales y por su especial importancia econémica son objeto de una tutela juridica especial”
(GOMEZ SEGADE, 1974, p. 73-74). Sobre o conceito de bens imateriais, ver ainda KORS, Jorge. Los
secretos industriales y el know-how. Buenos Aires: La Ley, 2007, p. 42-49.
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A categoria dos bens imateriais, ainda que ela ndo esteja prevista no atual Codigo
Civil brasileiro, ela é admitida pela maioria da doutrina brasileira'' e estrangeira'?, incluindo-
se civilistas. Esses bens apresentam caracteristicas comuns em relagdo aos bens materiais, tais
como a autonomia ¢ a idoneidade para ser objeto de direitos".

Diante disso, com o propoésito de analisar a titularidade dos bens imateriais, no
ambito do direito de propriedade intelectual, propdem-se um estudo particularizado de alguns
desses bens. Reconhecendo que o rol de bens imateriais ¢ limitado aos tipos previstos em lei,
considera-se que abarcar todos eles resultaria em um estudo bastante abrangente. Nesse
sentido, delimita-se a presente pesquisa a partir de trés categorias, conforme proposto por
Tullio Ascarelli, em sua obra Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali”.

A primeira categoria se refere a dos bens caracterizados pela originalidade e que
surgem do ato de criagdo, a qual engloba as obras literarias, cientificas e artisticas, protegidas
por direitos de autor, os bens protegidos por direitos conexos ao de autor, bem como o
programa de computador. A segunda categoria diz respeito aos bens caracterizados pela
novidade e que se constituem com a concessdo do registro (patente ou certificado). Nesta
categoria incluem-se as invengdes, modelos de utilidade, desenhos industriais e as cultivares.
Por fim, a terceira categoria que abarca os bens dotados de distintividade, como € o caso das

marcas®.

""BARBOSA, Denis B. Uma introdugdo a propriedade intelectual. 2 ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003;
PIMENTEL, Luiz Otavio. Las funciones del derecho mundial de patentes. Cordoba: Advocatus, 2000;
PIMENTEL, 2005a; PIMENTEL, Luiz Otavio, CAVALCANTE, Milene Dantas. Meta 11: A protecao juridica
dos programas de computador. In: CORAL, Eliza et al. PLATIC: Arranjo produtivo catarinense. Tecnologia
da Informag@o e comunicagdo. Florianopolis: FIESC/ IEL SC, 2007, p. 291-317;, MIRANDA, Pontes de.
Tratado de Direito Internacional Privado. 4 ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, tomo 16 e 17.
BEVILAQUA, Clovis. Codigo Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 5 tir. Rio de Janeiro: Editora
Rio, 1940, p. 1111 e ss.

"2Segundo GOMEZ SEGADA, ainda que a categoria dos bens imateriais seja criticada por alguns autores, tais
como ELSTER e FRANCESCHELLI, atualmente ela ¢ admitida pela maioria da doutrina (e.g. GRECO-
VERCELLONE; ARE; BARBERO; VOLTAGGIO LUCHESSI; TROLLER; ULMER; ASCARELLI,
MURANO; ROTONDI; ZAVALA RODRIGUEZ; BIRRER; MEYER; PAWLOWSKI; ROVELLI;
SEETZEN) (cf. GOMEZ SEGADE, 1974, p. 76-77).

3 GOMEZ SEGADE, 1974, p. 75. Ver CORREA, Carlos M. Propriedade Intelectual e Saude Publica
(Tradug@o por Fabiola Wiist Zibetti). Florianépolis: Fundagao Boiteux, 2007.

4 ASCARELLI, 1960.

15 Assim, destaca-se a originalidade, em sentido subjetivo, em relagdo ao autor; a novidade, objetivamente
considerado, no tocante ao tempo; e a distintividade, quanto ao objeto. Conforme Nuno Tomaz Pires de
Carvalho na palestra “Propriedade Intelectual” proferida no Programa de Pés-Graduagdo em Direito da UFSC,
em Floriandpolis, em 22 de maio de 2004 (apud BRUCH, Kelly Lissandra. Limites do direito de propriedade
industrial de plantas. 1996. Dissertacdo (Mestrado em Agronegocios) - Programa de Pos-Graduagdo em
Agronegocios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegra, 2006; PIMENTEL, Luiz Otavio;
CAVALCANTE, Milene Dantas. Meta 11: A protecdo juridica dos programas de computador. In: CORAL,
Eliza et al. PLATIC: Arranjo produtivo catarinense. Tecnologia da Informagdo e comunicagdo. Floriandpolis:
FIESC/ IEL SC, 2007, p. 292.
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1.2 OS BENS IMATERIAIS NO AMBITO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual refere-se aos direitos, exclusivos e temporarios, garantidos,
pela ordem juridica, em relagdo aos frutos da atividade criativa humana. Correspondem eles
aos direitos conferidos as pessoas sobre suas criacdes, invengdes, obras literdrias e artisticas,
marcas, simbolos, nomes e desenhos usados no comércio'®. Estes direitos sdo estabelecidos

pelo ordenamento juridico.

1.2.1 O ordenamento juridico internacional e o brasileiro

Os bens objeto de protecao por direitos de propriedade intelectual'” tém como
fundamento normativo o ordenamento juridico interno e internacional. Em relacdo as normas
internacionais, elas sao um referencial para este estudo, e em especial Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), anexo ao
tratado que cria a Organizagdo Mundial do Comércio, da qual o Brasil é membro'®.

Esse Acordo estabelece relagdo com outras convengdes internacionais em matéria de
propriedade intelectual, tais como a Convengao da Unido de Paris, a Convencao de Berna e a
Conveng@o de da Convencdo de Roma'. Essas sdo normas que regulam os direitos de
propriedade industrial sobre as invenc¢des, modelos de utilidade e marcas, e dos direitos
autorais € conexos.

No tocante a protegdo das cultivares, que estd fora do escopo dessas normas,

inclusive do Acordo TRIPS, tem-se por base a Convengdo da Unido Internacional para a

' WORLD INTELLECTUAL PROPERTY. [site] Disponivel em: <http://www.wipo.int>. Acesso em 16 de
novembro de 2007.

' Diz-se em sentido amplo, os direitos de propriedade intelectual porque abarcam os direitos autorais e conexos,
assim como os direitos de propriedade industrial, dentre outros.

'8 BRASIL. Decreto n° 1.355 de 30 de dezembro de 1994. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio. (Acordo de TRIPS). (Ata Final. Anexo 1 C) de 12/04/1994. Disponivel
em: <http://www.mre.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2007. Sobre o conceito e tipos de normas internacionais,
ver: PELLET, Alain; DINH, Nguyen Quod; DAILLIER, Patrick. Direito Internacional Publico. 2 ed. Lisboa:
Fundagao Calouste Gulbenkian, 2003, p. 116-120.

1 «“Art.2.1 [...] os Membros cumprirdo o disposto nos Artigos 1 a 12, ¢ 19, da Convengdo de Paris (1967)”. “Art.
2.2. Nada nas Partes [ a IV deste Acordo derrogara as obrigacdes existentes que os Membros possam ter entre
si, em virtude da Convengdo de Paris, da Convengdo de Berna, da Convengdo de Roma [...]”. (BRASIL.
Decreto n® 9.233 de 28 de junho de 1884. Convengdo da Unido de Paris para a Protegdo da Propriedade
Industrial e Protocolo de Encerramento, de 20.03.1883; BRASIL. Decreto n° 15.530 de 21 de junho de 1922.
Convengdo de Berna (Revista) para a Protecdo das Obras Literarias ¢ Artisticas, de 13.11.1908. BRASIL.
Decreto n° 23.270 de 24 de outubro de 1933. Conven¢do de Berna para a Protecdo das Obras Literarias e
Atrtisticas, de 09.09.1886, Revista em Berlim a 13.11.1908 e em Roma a 02.06.1928; de 02.06.1928.
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Protecdo de Novas Variedades de Plantas (UPOV), de 1961, que foi revisada em 1972, 1978 ¢
1991%°. Nesse caso, importa neste estudo observar a Ata de 1978, da Convengdo UPOV, a
qual aderiu o Brasil*'.

No ambito interno, o ordenamento juridico brasileiro que regula a propriedade
intelectual compreende a Constitui¢do Federativa da Republica®, de 1988, ¢ o conjunto da
legislacao federal, proveniente dos poderes Legislativo e do Executivo, e de orgdos da
administragdo publica, de carater material, processual e administrativo”. Neste contexto,
destacam-se a Lei n°® 9.279, de 1996 *, que regula os direitos de propriedade industrial, das
patentes de invencdo e modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de registro de
marca, a Lei n° 9.456, de 1997, que institui a protecdo de cultivares®, a Lei n° 9.609, de 1998
que trata da prote¢ao do programa de computador®, e a Lei n® 9.610, de 1998, que regula os
direitos autorais e conexos?’.

Essas normas estabelecem os principios e regras que regulam a aquisi¢do, o uso, o
exercicio e a perda de direitos. Nesse sentido, documentos fundamentais para a andlise da
titularidade de direitos. Assim, delimitados o quadro normativo que serve de base para este

estudo, importa observar alguns conceitos introdutdrios e metodologia deste estudo.

2 INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS (UPOV).
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. Act of 1991. 2.12.1961; Revisado em
Geneva, 10.11.1972, 23.10.1978 e 19.03.1991. Disponivel em: <http://www.upov.int>. Acesso em: 10 nov.
2007.

21 BRASIL. Decreto n° 3.109, de 30 de junho de 1999. Promulga a Convengdo Internacional para a Prote¢io das
Obtencdes Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de
outubro de 1978. Disponivel em: <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007.

22 BRASIL. Constituicio da Repiblica Federativa do Brasil de 1988. Disponivel em:
<http://www.presidencia.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007.

2 PIMENTEL, 2005a.

* BRASIL. Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigagdes relativos a propriedade
industrial. Com alteracdes estabelecidas pela Lei n° 10.196, de 14 de fevereiro de 2001. Disponivel em:
<http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007.

2 BRASIL. Lei n° 9.456 de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Prote¢io de Cultivares e da outras
providéncias. Disponivel em: <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007.

2 BRASIL. Lei n° 9.609 de 19 de fevereiro de 1998. Dispde sobre a prote¢io de propriedade intelectual de
programa de computador, sua comercializagdo no pais e da outras providéncias. Disponivel em:
<http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007.

2" BRASIL. Lei n° 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza ¢ consolida a legislagdo sobre direitos
autorais e da outras providéncias. Disponivel em: <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007.
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1.2.2 O objeto do direito

O estudo da titularidade sobre os bens imateriais, que sera desenvolvido nos
capitulos que seguem, em relacdo a cada um dos bens analisados, antes de aprofundar a
analise da titularidade, trata de descrever as caracteristicas do bem imaterial, objeto do direito,
bem como o modo de aquisi¢ao dos direitos sobre os bens imateriais.

Quanto ao objeto dos direitos, esse € o bem sobre o qual o titular exerce os poderes
que a ordem juridica lhe reconhece. Nesse sentido, assinala-se que o “objeto dos direitos, ou
seja, o bem que incide no poder do titular”’, ndo se confunde com o “contetido dos direitos,
isto ¢, daquilo que, por for¢a dos direitos, € facultado as pessoas”.”®

De acordo com a definicio de bens imateriais de Gomez Segade, conforme
mencionada anteriormente, eles se referem criagdes da mente humana que, através dos meios
adequados, tornam-se perceptiveis e utilizaveis nas relagcdes sociais € por sua especial
importancia econdmica sdo objeto de uma protecdo juridica especial, em particular neste
estudo, pelos direitos de propriedade intelectual.

Desta defini¢do desprende-se a necessidade de um meio ou instrumento que
exteriorize o bem imaterial, que o materialize e o torne perceptivel: o corpus mechanicum. E o
corpus mechanicum a ponte sensorial que permite a identificagdo, reconhecimento e
utilizacdo do bem imaterial. No entanto, o bem imaterial ndo se confunde com o objeto no
qual se exterioriza a criagdo, sendo que sua concepgdo, a idéia criadora em si*. Superou-se a
nocao da tutela indireta da cria¢do intelectual pela protecdo da coisa material na qual a criagao
se exterioriza (como se a criacdo intelectual somente pudesse ser protegida indiretamente
através da protecdo do manuscrito, por exemplo). Assim, a criagao intelectual passa a ser
diretamente tutelada. (autonomia da protec¢ao)™.

Nesse sentido, sdo objetos dos direitos distintos direitos de propriedade intelectual, as
obra literaria, artistica ou cientifica, o programa de computador, a invengdo, o modelo de

utilidade, o desenho industrial, a cultivar e a marca.

P RAO, 1999, p. 789. O tipo de bem, por um lado, determina a qualidade ou a natureza do direito que lhe
corresponde e do qual constitui o objeto, por outro, a natureza e a extensdo dos poderes e deveres dos
respectivos titulares (RAO, 1999, p. 903).

* GOMEZ SEGADE, 1974, p. 74; ASCARELLI, p. 327??.
3 ASCARELLI, p. 290
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1.2.3 O modo de aquisi¢cdo dos direitos

O direito sobre o bem somente surge e se adquire ao se verificar o fato ou o ato capaz
de produzi-lo. Exemplo disso, o ato de criag¢do, o ato de inveng¢do e a respectiva concessao da
patente, e a expedi¢do do registro validamente concedido da marca. Nesses casos, o ato capaz
de constituir direito depende do registro’’. Em sentido amplo, o certificado ¢ a patente sdo
tipos de registro.

O registro ¢ uma formalidade que pressupde a legalidade do direito, pois a autoridade
competente o concede em razio do cumprimento das exigéncias e porque nenhuma
irregularidade extrinseca ou intrinseca lhe acolheu do exame do titulo. Ainda, o registro
proporciona a publicidade, pois através dele qualquer pessoa toma conhecimento. Ele tem
forca probante, pois indica quem ¢ o titular do direito (presungdo iuris tantum), e eventuais
titulares anteriores. Assim, ele oferece ao proprio sujeito (titular) seguranga, bem como a
terceiro que tenha interesse na coisa®.

Para se solicitar o registro, a pessoa deve reunir os requisitos de capacidade e de
legitimidade para a aquisicdo do direito. Em alguns casos, ainda que a pessoa ndo tenha
legitimidade para ser titular por si s6, pode ele se legitimar por outrem®, que lhe confere a
titularidade do direito ou de constitui-lo.

Constituido o bem imaterial em um bem individualizado cuja constituicdo ¢
normativamente disciplinada partindo da existéncia de uma criacdo intelectual cujas
caracteristicas correspondem aquele de um tipo de criacdo intelectual tutelavel pelo
ordenamento juridico, importa identificar quem ¢ o sujeito, titular de direitos™. A titularidade
quando atribuida de modo equivocado, ¢ passivel de nulidade, ndo afetando a existéncia do

bem imaterial.

1.2.4 Os sujeitos de direitos e titularidade sobre o bem imaterial

\

No tocante a andlise da titularidade, propde-se enfocar a aquisicdo do direito

exclusivo sobre o bem imaterial sob a perspectiva do sujeito. Dessa maneira, considera-se a

3 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Institui¢des de Direito Civil: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruicao,
garantia e aquisi¢@o. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, vol. IV, p. 106-8.

2 PEREIRA, 1981, p. 106-8.
3 RAO, 1999, p. 620.
3 ASCARELLI, 1960, p. 315.
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importancia de inicialmente se identificar e qualificar os sujeitos para, na seqiiéncia, dedicar-
se a analise da titularidade a partir desses sujeitos como, por exemplo, a titularidade do autor,
do cessionario e do sucessor. Nesse aspecto, busca-se examinar a relagdo juridica que enseja a
atribuicdo do direito subjetivo, no sentido de observar se ela opera a titulo originario ou
derivado, bem como de examinar as caracteristicas que norteiam a relagao.

Quanto a essa consideragdo, importa esclarecer a principal distingdo e o efeito no que
diz respeito a aquisicdo de direitos a titulo originario ou derivado. Entende-se como
originario, quando o sujeito adquire um direito sem decorrer de sua transferéncia por outrem™.
A aquisigdo a titulo derivado ¢ indireta, pois depende de um ato de transmissdo por meio da
qual a titularidade se transfere para o adquirente®*. Em geral, a transmissdo pode ser imposta
por lei ou determinada por ato, entre vivos ou por causa de morte’’. A importancia dessa
distingdo ¢ que no modo derivado aquele a quem se transmite a titularidade estara sujeito
eventualmente a comprovar que seu antecessor também era titular do bem adquirida®®.

Cumpre assinalar que os direitos de propriedade intelectual conferidos ao titular
constituem-se bens moveis e, nesse sentido, podem ser objeto de atos juridicos, dentro dos
limites da lei*’. Nesse sentido, incidem sobre eles tipos de atos que podem ser realizados, tais
como a patente que pode ser objeto de cessio’’, mas nio de compra e venda.

No que se refere a co-titularidade, cumpre observar que ela ndo se constitui em um
ato juridico em si, sendo uma relagdo juridica a partir da qual um direito, ou conjunto de
direitos, pode surgir de atos juridicos ou por outras causas. Diante disso, utiliza-se a expressao
co-titularidade para fazer referéncia a distintas situagdes juridicas em que um direito, ou
conjunto de direitos, pertence a uma pluralidade de pessoas, ou seja, pela titularidade conjunta

ou pela comunhao de direitos*.

% BARROS MONTEIRO, 1973, p. 102. Ver ainda DE PLACIDO E SIVA, 1999, p. 819; PEREIRA, 1981, p.
99-100.

3 BARROS MONTEIRO, 1973, p. 102. Ver ainda DE PLACIDO E SIVA, 1999, p. 818.
" PEREIRA, 1981, p. 100-101.
¥ BARROS MONTEIRO, 1973, p. 103.

% Tais como os direitos de autor (Lei n® 9.610/1998), os direitos de propriedade intelectual de programa de
computador (Lei n° 9.609/1998) e de cultivares (Lei n® 9.456/1997), e os direitos de propriedade industrial de
patente de invengdo e modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de registro de marca (Lei n°
9.279/1996).

* CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de las patentes de invencién. 2ed. Buenos Aires:
Heliasta, 2004, v.1.

*l Esses casos sdo considerados pela possibilidade, ¢ ndo pela necessidade, de que se origine desses atos
juridicos. A possibilidade de o direito pertencer em comum a varias pessoas, muitas vezes ¢ denominada
condominio. Contudo, esta terminologia aplicavel principalmente aos bens corporeos é muitas vezes criticada
pela doutrina, alem de que pode criar uma falsa assimilagdo com a nogéo de condominio prevista no Codigo
Civil, sem prejuizo de que as disposi¢des aplicaveis a ele podem, por analogia e de forma limitada, serem
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Assim, definidos os principais termos e conceito que norteiam o desenvolvimento

deste estudo, importa comentar a metodologia que se busca utilizar.

1.3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa busca analisar o objeto de estudo por meio de uma revisdo
bibliografica da matéria, fundamentada nas normas internacionais e internas, sobre os
distintos bens imateriais, de forma dissociada, para se permitir uma adequada identificagdo
dos sujeitos de direitos.

Como instrumento para a realizagdo do processo investigatorio, utilizar-se-4 a técnica
documental e a técnica bibliografica, sustentada principalmente nas normas internacionais e
na legislagdo brasileira®, em fontes bibliograficas ¢ documentais, de autores nacionais e
estrangeiros. O recurso a leitura da bibliografia estrangeira atenta principalmente para os
casos em que o regime de protecdo estrangeiro assemelha-se com o brasileiro.

As fontes jurisprudenciais também serdo usadas para complementar o estudo e dar
suporte para a compreensdo da aplicagdo das normas na pratica brasileira. Dessa forma,
delimita-se a busca das decisdes judiciais aos tribunais estaduais, federais e da justica do
trabalho, bem como do Superior Tribunal de Justi¢ca e Supremo Tribunal Federal. Ainda que
este ndo se trate de um estudo comparado, serdo analisados alguns casos internacionais.
Assim, a partir dessas consideragdes preliminares, que podem auxiliar para uma melhor
compreensdo de certos conceitos e da estrutura proposta, parte-se para o estudo da titularidade

sobre os bens tutelados mediante direitos de autor.

aplicadas aos direitos de propriedade intelectual (Nesse sentido, CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p.
678).

2 Anote-se que algumas fontes legais, que atualmente ndo se encontram em vigor, serdo consultadas e
mencionadas para fins de ilustragdo.
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2 A TITULARIDADE SOBRE BENS PROTEGIDOS POR DIREITOS AUTORAIS
E PROGRAMA DE COMPUTADOR

2.1 OS DIREITOS AUTORAIS: OS DIREITOS DE AUTOR

Os direitos autorais* compreendem tanto os direitos de autor como os direitos que
lhes sdo conexos*. Enquanto os direitos de autor dizem respeito aos direitos conferidos sobre
as obras literarias, cientificas e artisticas; os direitos conexos regulam os direitos dos artistas-

intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusdo®.

2.1.1 O objeto do direito de autor

Os direitos de autor referem-se aos direitos morais e patrimoniais de autor que tém
como objeto de protecdo as criagdes do espirito expressas de qualquer forma ou fixadas em
qualquer suporte®. Sdo exemplos dessas criagdes os textos de obras literarias, artisticas ou
cientificas, as conferéncias, alocucdes e sermdes, as obras fotograficas, as obras de desenho,
pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética, as ilustracdes e cartas geograficas, os
projetos, esbocos e obras pléasticas concernentes a geografia, engenharia, topografia,

arquitetura, paisagismo, cenografia e ciéncia®’.

“ Esta é uma terminologia utilizada pela legislagio brasileira nos termos do Art. 1°, da Lei 9.610/1998. Ha
muitas criticas sobre o uso da terminologia “direito autoral”, em especial para deixar de usar “direito de
propriedade literaria e artistica”. Nesse sentido, comentarios sobre o parecer de BARBOSA ao projeto do
Cddigo Civil, de 1916, em ORLANDO, Pedro. Direitos Autorais. Sdo Paulo: Nova Jurisprudéncia, [?], p. 147-
151). A terminologia “direitos autorais” também era utilizada na revogada Lei n® 5.988/1973 (BRASIL. Lei n°
5.988 de 14 de dezembro de 1973.Regula os direitos autorais e da outras providéncias. Disponivel em:
<http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2007).

* Conforme declara o Art. 1°, da Lei 9.610/1998.

45 ASCENSAO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p- 15.

* Art. 7°, caput, Lei n° 9.610/1996.

47 Art. 2.1. alinea 2, da Convengio de Berna (BRASIL. Decreto n° 15.530/1922); Art. 7°, da Lei n® 9.610/1998.
Este dispositivo elenca um rol exemplificativo de obras passiveis de protecdo por direitos de autor, razdo pela
qual ndo esgota, em seu texto, as possiveis obras intelectuais passiveis de protecdo (Nesse sentido CHAVES,
Antonio. Criador da obra intelectual. Sao Paulo: LTr, 1995; PIMENTEL, 2005a; MIRANDA, 1983, t. 16).
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Essas criagdes consubstanciam-se em obras intelectuais do dominio literario,
cientifico e artistico. Elas resultam de um ato de cria¢do (criagdo do espirito)* e passam a ser
protegidas ao serem exteriorizadas®”. De acordo com a legislagdo brasileira, sdo protegidas as
criacdes do espirito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangivel ou
intangivel, conhecido ou que se invente no futuro®. Desse modo, protegem-se as criagdes,
independentemente de sua fixagdo, desde que expressas de alguma forma’, tais como as obras
orais>”.

A obra intelectual realiza-se no dominio da forma® e nela incorre sua protegao,
quando original®. Segundo estipula a legislagdo autoral, a prote¢do recai sobre a forma de
expressdo (a forma literaria ou artistica da obra)>, contudo, sem abranger seu contetido
cientifico ou técnico™®. A protecdo incide também sobre as obras que se constituam, por sua

selecdo, organizagdo ou disposi¢cdo de seu conteudo, em uma cria¢do intelectual, porém, ela

ndo abarca os dados ou materiais em si mesmos®’.

* 0 ato de criagio caracteriza-se como uma atividade intelectual qualificada como criativa (e original), realizada
por uma ou mais pessoas. A exigéncia de originalidade ndo esta expressa no art. 7° que faz referéncia as obras
protegidas pelos direitos autorais, mas sim no art. 10, ambos da Lei n® 9.610/1998, ao se referir aos titulos das
obras intelectuais.

* Como coloca ASCENCAO: “De fato, a criagdo ndo pode permanecer no foro intimo. Tem que se exteriorizar
ou manifestar por meio que seja captavel pelos sentidos. Esta exteriorizacdo pode realizar-se das mais diversas
maneiras, € 0s avangos técnicos permitem cada dia descobrir novos processos de expressdo de criagdes do
espirito” (ASCENSAO, 1997, p. 30).

>0 Art. 7°, caput, da Lei n® 9.610/1998.

U Art. 7°, caput, Lei n° 9.610/1998; Art. 2.2, da Convengio de Berna.

2 BARBOSA, Denis Borges. Titularidade das obras produzidas em relagio de subordinagdo. 1999. Disponivel
em: <http://denisbarbosa.addr.com>. Acesso em 10 set. 2007. Em relagdo as restricdes as obras orais, ver
MANSO, Eduardo Vieira. O que e direito autoral. 2. ed. Sao Paulo: Brasiliense, 1992. Ver ainda SAIZ
GARCIA, Concepcion. Objecto y sujeto del derecho de autor. Valencia: Tirant lo Banch, 2000, p. 169.

>3 Contudo, assinala-se que a forma ndo se confunde com o suporte material sobre a qual é expressa (o corpus
mechanicum), mas na sua concep¢ao imaterial (ASCENCAO, 1997, p. 31).

>* A originalidade é entendida por SILVEIRA em sentido subjetivo, em relagio a esfera pessoal do auto, visto
que o autor trabalha com elementos de seu espirito, de sua propria imaginagdo (SILVEIRA, 2005, p. 9).
Conforme VILLALBA e LIPSZYC, a originalidade, ou individualidade, reside na expressdo, ou seja, na forma
representativa, criativa e individualizadora da obra (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 28)

> A forma literaria ou artistica abrange todas as obras do dominio literario, artistico e cientifico. A legislagio
autoral menciona também o termo “obras intelectuais” ao se referir as obras literarias, cientificas e/ou
artisticas. Essa nocdo pode ser inferida com a leitura do art. 6° conjuntamente com o art. 11 da Lei n°
9.610/1998.

% “No dominio das ciéncias, a protegdo recaird sobre a forma literaria ou artistica, ndo abrangendo o seu
conteudo cientifico ou técnico, sem prejuizo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade
imaterial” (Art. 7°, § 3° Lei n° 9.610/1996). Ver ainda o art. 9.2 do Acordo TRIPS. Nesse sentido, Ver a
decisdo do Supremo Tribunal Federal (STF), em 1979: STF, Recurso Extraordinario n°® 88.705-9/RJ, 2% Turma,
Rel. Min. Cordeiro Guerra, 25.05.1979. No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Direito Autoral:
Deliberagao n°® 41/1983, Processo 440/1982; 40/1983, Processo 438/1982; 39/1983, Processo 439/1982;
33/1983, Processo 690/1981 (CONSELHO NACIONAL DE DIREITO AUTORAL (CNDA). Deliberagdes de
1982-1983. Brasilia: CNDA, 1984).

> Segundo o art. 7°, § 2°, da Lei n° 9.610/1996: “A protecio concedida no inciso XIII nio abarca e se entende
sem prejuizo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas
obras”.
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Ainda, a prote¢do conferida a obra pode abranger seu titulo®, se original e
inconfundivel com o de obra do mesmo género, que tenha sido divulgada anteriormente™.
Conforme o caso, essa prote¢do pode alcancar os titulos internos e os secundarios ou
subtitulos, tais como os titulos de partes componentes de série, colecdo, tomo ou volume, bem
como os titulos de artigos de revistas e outros periodicos®.

Neste contexto, entretanto, importa observar que ha obras intelectuais que nao sao
objeto de protecdo por direitos de autor, seja porque ndo cumprem com Os requisitos e
condi¢des ou porque se caracterizam obras excluidas da protegdo legal®'.

A partir dessa descricdo do objeto protegido por direitos de autor, observando os
aspectos objetivos que a criagdo intelectual deve cumprir, examina-se o modo de aquisi¢ao de
direitos sobre elas, atentando para as demais condigdes e formalidades necessarias para sua
prote¢do. Com base nesses elementos, serd analisada a titularidade sobre as obras literarias,

artisticas e cientificas protegidas por direitos de autor.

¥ Nao se protegem os titulos isoladamente, mas podem ser protegidos com o conjunto da obra. Assim, nio se
registram os titulos isoladamente. Ver art. 31 das para depdsito do pedido de registro de obras do EDA/FBN.
Ainda, segundo essas normas: “Art. 29 - Nao serdo aceitos como titulos de obras intelectuais: as marcas de alto
renome, marcas notoriamente conhecidas, o nome civil ou sua assinatura, pseudonimo ou apelido notoriamente
conhecidos, nome artistico, singular ou coletivo, salvo com consentimento dos titulares, herdeiros ou
sucessores, nem os slogans em qualquer caso”. (FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL. Normas para
registro de obras intelectuais inéditas e publicadas no Escritorio de Direitos Autorais da Fundagdo Biblioteca
Nacional. Rio de janeiro, 20 de margo de 2007. Disponivel em <http://www.bn.br>. Acesso em 20 de agosto
de 2007). Nesse sentido, ver a decisdo: BRASIL. Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territdrios.
Apelacdo Civel n° 5263499 DF. Acorddo n° 190252. Quinta Turma Civel. Relator: Dacio Vieira. Brasilia,
23.10.2000. Publicagdo: DJU, 24.06.2004, p. 64. Ementa: Civil e processual civil. A¢ao de rito ordinario.
Grupo musical. Identidade de nome. Pedido de declaragdo de exclusividade na utilizagdo do nome. Pleito
formulado com base na lei de direitos autorais. Possibilidade juridica do pedido. Inexisténcia de registro no
INPI. Improcedéncia do pedido de perdas e danos materiais e morais.

% Art. 10 Lei n° 9.610/1998. Ainda, conforme as normas do EDA/FBN: “Art. 28 - O registro da obra intelectual
abrange o seu titulo, desde que este seja original e ndo se confunda com o de obra do mesmo género divulgada
anteriormente por outro autor, dando-se prevaléncia para as obras publicadas em detrimento das ndo
publicadas”.

% Nesse sentido, ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 18. Sobre o registro de titulos de jornais e demais publicagdes
periddicas, ver Art. 30, das Normas do EDA/FBN; artigos 122 a 126, Lei n° 6.015/1973 (BRASIL. Lei n°
6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispde sobre os registros publicos, e da outras providéncias. Disponivel
em: <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007).

6! Segundo o art. 8°, da Lei n° 9.610/1998, ndo é objeto de protecio por direitos autorais: “I - as idéias,
procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matematicos como tais; 1 - os esquemas,
planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negocios; III - os formuldrios em branco para serem
preenchidos por qualquer tipo de informacao, cientifica ou ndo, e suas instrugdes; IV - os textos de tratados ou
convengdes, leis, decretos, regulamentos, decisdes judiciais e demais atos oficiais; V - as informagdes de uso
comum tais como calendarios, agendas, cadastros ou legendas; VI - os nomes e titulos isolados; VII - o
aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras”. Ver ASCENCAO, 1997, p. 78-84.
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2.1.2 O modo de aquisi¢cao dos direitos de autor

A obra literaria, cientifica ou artistica surge a partir do ato de criacdo, e com este ato
concede-se sua prote¢do, emanando-se os direitos morais® e direitos patrimoniais® de autor,.
O direito de autor constitui-se com a exteriorizagdo da criagdo do espirito * ,
independentemente de qualquer formalidade, como € o caso do registro. O registro da obra
intelectual ¢ facultativo®, podendo ser realizado no Brasil, de acordo com o estipulado em lei,
no o6rgdo competente conforme a natureza da obra®.

Confere-se ao autor a faculdade de registrar a obra, que tem como efeito declarar o
direito®. Estende-se esta faculdade também ao titular dos direitos de autor sobre a obra, que

ndo necessariamente o autor, tais como o organizador, editor, sucessor ou cessionario®.

Diante disso, os direitos de autor ndo surgem com o registro, eles pré-existem a ele.

62 A expressdo “direito moral”, em francés “droit moral”, foi langada pelo jurista francés André Marillot em
1872 (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 9. Ver nesta obra criticas a essa terminologia). Sobre a adequacdo da
legislagdo brasileira a Conven¢ao de Berna, ver ORLANDO, [?], p. 114 e ss.

63 Art. 22, Lei n° 9.610/1998. Para os efeitos legais, os direitos autorais sdo reputados como bens méveis (Art. 3°,
Lein® 9.610/1998).

% Como coloca Pontes de MIRANDA “a criagdo intelectual é plus, em relagdo & especificagdo. Quem especifica
nem sempre cria; quem cria nem sempre especifica. O discurso de improviso, a poesia, a exposicao cientifica,
que se ndo escreveu, nem gravou, ndo especificou, mas ¢ criacdo intelectual [...]. A inser¢do do elemento
psiquico proprio é que faz a criagdo intelectual [...]” (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 13). Ainda que este
posicionamento n3o seja unanime (ver BECQUET, Samuel. Le bien industriel. Paris, LGDJ, 2005.
(Biblioteque de Droit Privé, tome 488)), entende-se que nio se pode invocar as regras do art. 611, ou o art. 612
como forma de aquisi¢do de direitos autorais. Segundo VAZQUEZ LEPINETTE, “tampouco cabe uma
hipotética aquisi¢do originaria dos direitos de autor por usucapido”. (VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 121).

6 Arts. 18 e 19, da Lei n° 9.610/1998. Importa anotar que o registro das obras literarias, cientificas e artisticas
para efeitos dos direitos autorais, apresenta distintos periodos na histéria brasileira: (1°) anterior a 1898: néo se
exigia registro das obras para sua prote¢do; (2°) desde a entrada em vigor do Decreto n® 496/1898 até a entrada
em vigor do Codigo Civil de 1916 (1° de janeiro de 1917): o registro era formalidade indispensavel para a
protegdo das obras (cf. Lei n° 2.577/1912, sobre obras editadas no exterior); e (3°) desde a entrada em vigor do
Cddigo Civil de 1916 até os dias atuais (em vigor o art. 17 da Lei n® 5.988/1973 e a Lei n° 9.610/1998), em
que se faculta o registro das obras para sua prote¢do (ORLANDO, [?], p. 90 e ss.; p. 116-117.). Sobre o
registro, ver artigos 20 e 21, da Lei n® 9.610/1998 c/c § 2° do art. 17 da Lei n® 5.988/1973.

% Na Biblioteca Nacional, na Escola de Musica, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
nos termos do art. 17, da Lei n® 5.988/1973. Segundo MIRANDA, “sendo a obra de carater misto, registra-se
no estabelecimento que for mais adequado ao elemento predominante da obra, permitido o registro plural (=
em dois ou mais estabelecimentos que correspondam aos elementos da produg@o)” (MIRANDA, 1983, t. 16, p.
118). Segundo as normas para registro do EDA/FBN, de 2007, as obras encaminhadas para registro ficardo sob
a guarda do Escritorio de Direitos Autorais, e estardo acessiveis somente ao autor/titular ou seu procurador
devidamente autorizado (Art. 1°, das Normas do EDA/FBN).

57 Conseqiientemente, o registro ndo é constitutivo de direito.

6% Art. 1°, 1, das Normas EDA/FBN. No caso de o registro ser requerido por pessoa distinta do autor (titular de
direitos de autor), ¢ necessario a apresentacdo de documento que legitime essa pessoa como titular de direitos
(e.g. contrato original de cessdo de direitos patrimoniais de autor) (Arts. 49 e 50 da Lei n® 9.610/1998; Art. 1°,
IV (c), das Normas EDA/FBN). No caso de herdeiros ou sucessores autor falecido, art. 26, das Normas para
registro EDA/FBN.
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O registro da obra intelectual, inédita ou publicada, por seu efeito declaratério em
relagdo a terceiros®, proporciona ao seu titular relativa seguranca de seus direitos”. Ele faz
prova da criagdo’" e estabelece uma presun¢do de anterioridade da obra em relagdo aos
registros posteriores de obras que apresentem caracteristicas similares >. Ademais, ele
presume ser titular quem como tal consta do registro. Contudo, cumpre destacar que o
procedimento de registro nao analisa o mérito da obra, assim, “o fato de haver registro do que
se reputa criacdo intelectual sem o ser ndo torna a obra intelectual protegivel”.”

No mesmo sentido que o registro da obra, o registro translativo de direito (ato
juridico capaz de transferir a propriedade) também néo € obrigatorio™. Entretanto, ele importa
para emanar efeitos perante terceiros”, fazendo prova da transferéncia.

Assim, considerando a ndo obrigatoriedade do registro, com a criagdo da obra hé a
emanacdo imediata dos direitos de autor. Para se identificar quem ¢ o sujeito a quem, pela
ordem juridica, confere-se a titularidade desses direitos, importa atentar para o tipo de obra
criada. Conforme as particularidades no tocante a sua criacdo, seja em relagdo as obras
preexistentes que a compdem (e.g. obra derivada ou audiovisual) ou a maneira como as
pessoas se organizam para criar uma obra (e.g. obra em co-autoria, coletiva ou audiovisual),
aplicam-se disposigdes especificas quanto a titularidade. Nesse sentido, a analise da
titularidade sobre as obras intelectuais, pelas regras gerais, ¢ detalhada no que se refere as

obras derivada, em co-autoria, coletivas e audiovisuais.

9 Art. 50, § 1°, Lei n° 9.610/1998. Ver Deliberagio n°® 1, de 1982, da 1* Camara do CNDA (CNDA, 1984, p. 35).

7" Art. 17, da Lei n° 5.988/1973.

U Art. 17, Lei n° 5.988/1973; Art. 1°, EDA/FBN.

"2 EDA, art. 2°. No caso de duas ou mais pessoas requererem, separada e simultaneamente, o registro da mesma
obra, ou de obras que parecam idénticas, ou de obras cuja autoria se tenha suscitado discussdo ou controvérsia,
ndo sera feito o registro até que o juiz competente decida (EDA, Art. 16). O momento do registro, em regra,
independe para determinar a vigéncia do prazo de protecdo de uma obra, pois sua prote¢do € determinada a
partir da data de criacdo. Contudo, ndo podendo ser essa bem definida, a data do pedido de registro pode ser
considerada como parametro para determinar a data de criag@o.

7 BRASIL. Tribunal de Algada do Rio de Janeiro. Apela¢do n° 51.235. Segunda Camara. Relator: Emerson
Santos Parente. Rio de Janeiro, 9.10.1980. Disponivel em: <http://www.tj.rj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008;
BITTAR, Carlos Alberto. A Lei de Direitos Autorais na Jurisprudéncia. Sao Paulo: Revista dos Tribunais,
1988, p. 88.

™ Conforme a Lei n° 9.610/1998: “Art. 50. [...] § 1° Podera a cessdo ser averbada a margem do registro a que se
refere o art. 19 desta Lei, ou, ndo estando a obra registrada, podera o instrumento ser registrado em Cartoério de
Titulos e Documentos”.

™ Ver art. 27, das Normas do EDA/FBN. De acordo com a revogada Lei n° 5.988/1973: “Art. 53. A cessdo total
ou parcial dos direitos do autor, que se fara sempre por escrito, presume-se onerosa. § 1° Para valer perante
terceiros, devera a cessdo ser averbada a margem do registro a que se refere o artigo 17”.
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2.1.3 A titularidade de direitos sobre as obras literarias, artisticas e cientificas de

autoria singular

Para se analisar a titularidade sobre as obras intelectuais protegidas por direitos de
autor, uma consideragdes deve ser observadas: sem a figura do autor, ndo hé que se falar de
direito de autor”. Como a propria expressido empregada para nominar o direito, os “direitos de
autor” sobre as obras literarias, cientificas e artisticas de autoria singular, em regra, sdo
conferido ao autor” da obra. Vige, assim, a regra da autoria em matéria de titularidade,
fundada na nog@o de que os direitos de autor sdo de titularidade do autor’™.

Contudo, como ¢ possivel inferir a partir dessa consideracao, a qualidade de autor ¢ a
qualidade de titular de direitos de autor se referem a qualidades distintas. Diante disso, para o
desenvolvimento da andlise da titularidade exige que antes se esclareca esta diferenca, pelka

distin¢do dos termos “autoria” e “titularidade”.

2.1.3.1 Os sujeitos de direitos: autoria e titularidade

Conforme mencionado, autoria e titularidade nao se confundem. Enquanto a autoria é
conferida ao sujeito que possui a qualidade de autor, a titularidade ¢ assegurada aquele que
apresenta a qualidade de titular de direito de autor. Assim, ainda que uma mesma pessoa
possua ambas as qualidades distinguem-se”.

A nogdo de “autor”, central para tratar da titularidade de direitos de autor, ndo esta
previstas nos textos das normas internacionais que regulam a matéria. Particularmente nos
textos do Acordo TRIPS e da Convencdo de Berna nido se encontra uma defini¢do clara e
expressa de “autor”. Nesse sentido, fica a critério das legislacdes nacionais definirem seu

significado™.

76 “Ndo se conhecendo o autor, ndo cabe falar em direitos de autor” (HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de
Propriedade Intelectual: Conforme a Lei 9619 de 19.2.1998. 3 ed. Sdo Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 127). Ver
ainda art. 45, I, Lei n® 9.610/1998.

"7 Art. 22, Lei n° 9.610/1998.

8 Conforme a Lei 9.610/1998: “Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que
criou”.

" LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires/ Paris/ Bogota: Zavalia/ UNESCO/
CERLALC, 1993, p. 123; POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Le Droit D Auteur. Paris: Economica, 2005, p. 187
€ ss.

80 Alguns paises ndo apresentam expressamente em suas legislagcdes nacionais a defini¢do de autor, tais como
Colombia (1982), Uruguai (1937), Portugal, Argentina. Algumas legislagdes nacionais estabelecem
expressamente a definigdo de autor, tais como: Equador (1998), El Salvador (1993), Espanha (1987, texto
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Na prética, nem todas as legislacdes nacionais estabelecem esta definicdo, e naquelas
que estipulam o tratamento ndo é uniforme®. Nos termos da lei autoral brasileira, Lei n°
9.610, de 1998, considera-se autor “a pessoa fisica criadora de obra literéria, artistica ou
cientifica”."

Com base nessa nog¢do, observa-se que, sob a perspectiva da legislagdo brasileira, por
um aspecto, a qualidade de autor corresponde a pessoa fisica (ou natural) e, por outro, ela esta
relacionada ao ato de criagao da obra intelectual.

A correspondéncia da qualidade de autor a pessoa natural ¢ apoiada pela doutrina
nacional e internacional, que entende ser apenas o ser humano o criador de obra intelectual e,
portanto, autor*. Como argumenta LIPSZYC,

As pessoas fisicas sdo as unicas que t€m aptidao para realizar atos de criagdo
intelectual, somente elas possuem a capacidade criadora. Aprender, pensar,
sentir, compor e expressar obras literarias, musicais e artisticas, constitui
acdes que somente podem ser realizadas por seres humanos®,

Nesse sentido, qualquer pessoa natural, nacional ou estrangeira, domiciliada no
Brasil ou exterior, nos termos da lei®, pode ser qualificada como autor. As normas
internacionais que regulam a matéria, neste aspecto, se limitam a estabelecer o regime dos
estrangeiros, que em relagdo aos direitos de autor, aplica-se a regra do tratamento nacional,
salvo excegoes.

A pessoa natural pode ser qualificada como autor independente de sua capacidade™

para os atos da vida civil. Ainda, ndo importa que a pessoa possua qualquer qualificacdo

refundido de 1996), Guatemala (1998), Honduras (1993), México (1996), Panama (1994), Paraguai (1998),
Pera (1996), Cuba (1976); Bolivia (1992); Republica Dominicana (2000) (Ver VILLALBA, Carlos A.;
LIPSZYC, Delia. El derecho de autor en la Argentina. Buenos Aires: La Ley, 2001, p. 83-84).

81 Cf. 17 US Code (UNITED STATES. United States Code. Disponivel em: <http://uscode.house.gov>. Acesso
em: 10 jan. 2008).

82 Art. 11, da Lei 9.610/1998. Ver ainda: EDA/FBN, art. 1°, 1.

% BARBOSA, 1999; HAMMES, 2002, p. 134; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 186; LIPSZYC, 1993, p. 123.

¥ LIPSZYC, 1993, p. 123 (Tradugio livre).

% Com base na Convengio de Berna, que tem determina o principio tratamento nacional, aplica-se o disposto na
Lei n° 9.610/1998, aos nacionais ou pessoas domiciliadas em pais que assegure aos brasileiros ou pessoas que
tenham domicilio no Brasil a reciprocidade na protegdo aos direitos autorais ou equivalentes. Quanto aos
estrangeiros domiciliados no exterior, estes gozam da protecdo assegurada nos acordos, convengdes e tratados
em vigor no Brasil (Art. 2° e p.u., Lei n° 9.610/1998).

%A incapacidade da pessoa natural ndo afeta a qualidade de autor, ainda que isso imponha limites ao exercicio
de atos da vida civil. CHAVES, 1995, p. 85 e ss. Segundo o Cddigo Civil brasileiro: “Art. 1° Toda pessoa é
capaz de direitos e deveres na ordem civil. [...] Art. 3° Sdo absolutamente incapazes de exercer pessoalmente
os atos da vida civil: I - os menores de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade ou deficiéncia mental, ndo
tiverem o necessario discernimento para a pratica desses atos; III - os que, mesmo por causa transitoria, ndo
puderem exprimir sua vontade. Art. 4° Sdo incapazes, relativamente a certos atos, ou a maneira de exercé-los: |
- os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tdxicos, e os que,
por deficiéncia mental, tenham o discernimento reduzido; III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental
completo; IV - os prodigos.” (BRASIL. Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Codigo Civil.
Disponivel em: <http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2007)
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prévia ou habilitacdo. Pode ser autor qualquer pessoa natural, enquanto realize ou contribua
para a realizagdo do ato de criagdo da obra literaria, cientifica ou artistica®’.

Neste contexto, contudo, a contribuicdo do sujeito para o ato de criagdo deve ser
qualificada como criativa. O ato de criagdo ndo compreende contribui¢des de certas pessoas
que realizam atividades ndo criativas, tais como simplesmente fornecer a idéia, realizar um
trabalho de orientagdo, correcdo ou revisdo nio criativa®, executar operagdes técnicas sob as
instru¢des do autor, assim como financiar a produgdo da obra®. Conseqiientemente, em geral,
a pessoa que realiza tais atividades ndo apresenta a qualidade de autor™.

Entretanto, ha ressalvas em relagdo a essa consideragdo e, nesse sentido, cada caso
precisa ser avaliado com atengdo. Por exemplo, no dominio das artes plasticas, essa
consideracdo apresenta ressalvas. Neste dominio, a execu¢do do trabalho técnico apresenta
um papel essencial e, por isso, pode implicar na qualidade de autor a pessoa que o executa.
Isso porque, em muitos casos, a pessoa natural que participa diretamente da elaboracdo de
uma pintura ou uma escultura também realiza um ato de criagdo’, pois contribui de maneira
criativa para a realizacdo da criag¢do e, dessa forma, pode ser qualificada como autor (ou co-
autor)”.

Ainda, importa observar que as pessoas naturais podem estar organizadas em
coletividades, sem se caracterizarem pessoas juridicas, como ¢ o caso de povos e
comunidades tradicionais (que ndo se caracterizam como pessoas juridicas, salvo se tenham

constituido associacdo ou sociedade com personalidade juridica). Independentemente de

%7 SAIZ GARCIA, 2000, p. 173.

% Nesse sentido, a jurisprudéncia brasileira: “Ementa: Trabalho cientifico. Mestrado. Propriedade intelectual.
Alegacdo de co-autoria. “No caso dos autos, a participagdo do ora agravado restringiu-se tdo-somente a sua
orientagdo. O estudo foi desenvolvido pela autora, sob orientagdo do professor, como dissertagdo do curso de
mestrado em bioquimica da Universidade Federal do Parana. A colaboragdo do mesmo, entdo, a priori, estaria
vinculada apenas a orientagdo da autora na produ¢@o e pesquisa universitaria, o que difere sensivelmente da
figura da co-autoria. Ainda que o orientador ja trabalhasse no desenvolvimento da linha de pesquisa seguida
pela mestranda, certo que ela foi a autora do estudo, reservando-se ao Professor orientador, no ambito
universitario, a missdo de conduzir, dirimir dividas, encaminhar apenas o desenvolvimento do trabalho
cientifico destinado a obtencdo do grau: ndo a, de realizar a pesquisa ou confeccionar a dissertagdo, o que,
alias, se ocorresse, fraudaria sua posi¢ao de orientador. [...]".” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta
Regido. Agravo de instrumento n° 200404010216989 PR. Terceira Turma. Relator: Vania Hack de Almeida.
Porto Alegre, 07.11.2005. Publicagdo: DJU, 30.11.2005, p. 721. Disponivel em: <http://www.trf4.gov.br>.
Acesso em: 15 jan. 2008).

% POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 186.

20 Segundo POLLAUD-DULIAN, as pessoas que realizam operagdes de execucdo material sobre o controle do
autor, tais como o técnico ou 0 operario ndo realizam aporte criativo e, assim, ndo podem ser consideradas
autores ou co-autores (2005, p. 259).

' POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 190. Sobre o tema ainda pode-se observar os comentérios ao caso de “Guino
contra Renoir” em: POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 191-192.

%2 Sobre a qualidade de co-autora, ver a analise detalhada neste estudo no item que trata das obras em co-autoria.
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como se organizam, elas podem ser sujeitos de direitos de autor, tanto pelo trabalho coletivo
(ou em co-autoria) como pela individualidade de suas contribuigdes ao conjunto da obra®.

No caso dos povos e comunidades tradicionais, o reconhecimento de sua
contribui¢do criativa, principalmente artistica, para a humanidade, lhes possibilita a protecao
de sua obra por direitos autorais, o que ndo exclui outras formas de prote¢do do conhecimento
tradicional. Ainda que eles gozem de uma protecdo especial e tenham seus direitos
regulamentados por disposigdes ¢ normas especiais™, os povos e comunidades tradicionais
tém garantidos os direitos autorais sobre suas criagdes. Vale assinalar a legislacdo autoral nao
faz diferenciacdo entre as pessoas naturais criadoras de obras literarias, artisticas e
cientificas”. Nesse sentido manifesta-se a Fundac¢do Nacional do Indio, por meio da Portaria
n® 117, de 2006, da Presidéncia, em seu art. 2, § 1°, que reconhece o direito autoral do
indigena sob a perspectiva individual e coletiva.

Quanto a pessoa juridica®, seja de direito publico ou privado, ndo lhe ¢ atribuida a
qualidade de autor. De fato, ela ndo possui a capacidade de realizar um ato de criagdo por si
mesma’’. Entretanto, ainda que seja possivel a concessdo de uma prote¢do similar as pessoas
juridicas®, conforme declara a legislagdo autoral, a qualidade de autor é determinada somente
as pessoas naturais”. Contudo, podem as pessoas juridicas assumir a qualidade de titulares de
alguns direitos de autor (direitos patrimoniais).

Se por um lado a qualidade de autor € essencial para tratar da titularidade de direitos
de autor, por outro lado, definir a qualidade de titular desses direitos ¢ de particular
importancia neste estudo.

Nesse contexto, reafirma-se que autoria e titularidade sdo dois conceitos
perfeitamente distinguiveis. Enquanto o autor se refere a pessoa natural criadora da obra

literaria, artistica ou cientifica; o titular de direitos de autor refere-se ao sujeito, pessoa natural

% Ver mais detalhes neste trabalho nos itens que analisam as obras em co-autoria e as obras coletivas.

% Considera-se que a associagdo estabelecida nos termos da lei entre o conhecimento tradicional e o autor
desconhecido ¢ equivocada; ainda que possa ocorrer, em alguns casos, de o autor do conhecimento tradicional
ser desconhecido, como ocorre também em comunidades ndo tradicionais. “Art. 45. Além das obras em
relacdo as quais decorreu o prazo de protegdo aos direitos patrimoniais, pertencem ao dominio publico: [...] II
- as de autor desconhecido, ressalvada a prote¢do legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais” (Lei n°
9.610/1998).

% Nesse sentido, garante a Constitui¢do Federal de 1988, em seu art. 5°.

% A legislagdo e a literatura utilizam os termos “pessoa juridica” ou “pessoa moral”. No Brasil, o Codigo Civil
utiliza a expressdo “pessoa juridica” (Titulo II, artigos 40 e ss, da Lei n° 10.406/2002).

“”BARBOSA, 1999; LIPSZYC, 1993, p. 123; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 186.

® A Lei 5.988/1973 dispunha: “Art. 15. Quando se tratar de obra realizada por diferentes pessoas, mas
organizada por empresa singular ou coletiva e em seu nome utilizada, a esta cabera sua autoria”.

% Termo utilizado pela legislagio civil: Codigo Civil Brasileiro, Livro I. Das Pessoas, Titulo I. Das pessoas
naturais (Lei n® 10.406/2002). Art. 11 e p.u, Lei n® 9.610/1998.
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ou juridica, de direito publico ou privado, detentor de todos ou parte dos direitos de autor, seja
sob a perspectiva dos direitos morais ou patrimoniais.

A qualidade de titular de direitos de autor pode ser conferida a pessoa natural ou
juridica'®, a titulo originario ou derivado'”!, por lei ou ato (e.g. criagdo), entre vivos (e.g.
cessdo) ou por causa de morte (e.g. sucessdo), independente da sua capacidade civil'®.
Assinala-se que a incapacidade da pessoa ndo afeta sua qualidade de titular, ainda que a ela
imponha limites aos atos da vida civil'®.

Destaca-se, ainda, a figura das associacdes de titulares de direitos de autor. Os
titulares de direitos de autor e dos que lhes sdo conexos podem se associar, nos termos da lei,

sem intuito de lucro e com personalidade juridica propria'®. Ao se associarem, com o ato de

. ~ . . ~ ;. 105 yy.
filiacdo, os titulares reconhecem as associagdes como mandatarias ~ para a pratica de todos

1% A pessoa deve ter personalidade, seja civil ou juridica, conforme o caso. “Art. 2° A personalidade civil da
pessoa comega do nascimento com vida [...]. Art. 62 A existéncia da pessoa natural termina com a morte [...].”
(Cédigo Civil Brasileiro, Lei n® 10.406/2002). Nesse sentido: “Dona Catarina Virgolino de Campos, na
qualidade de viava de Humberto de Campos propds a presente agdo declaratoria contra a Federagao Espirita
Brasileira na Livraria Editora da referida Federag@o [...] e também contra Francisco Candido Xavier [...], para
que se declare, por sentenga, se sdo ou nao do ‘espirito de Humberto de Campos’ as obras referidas na inicial
que comecam a surgir posteriormente a morte do grande escritor, atribuidas a seu ‘espirito’ e ‘psicografadas’
pelo ‘medium’ Francisco Candido Xavier, segundo versdo da técnica espirita. [...] Ora, nos termos do Artigo
10, do Codigo Civil, ‘a existéncia da pessoa natural termina com a morte’; por conseguinte, com a morte se
extinguem todos os direitos e bem assim a capacidade juridica de os adquirir. No nosso direito, ¢ absoluto o
alcance da maxima ‘mora omnina solvit’. Assim, o grande escritor Humberto de Campos, depois de sua morte,
ndo poderia ter adquirido direitos de espécie alguma, e conseqiientemente nenhum direito autoral da pessoa
dele deve ser transmita para seus herdeiros e sucessores. Nossa legislacdo protege a propriedade intelectual em
favor dos herdeiros até certo limite de tempo, apdés a morte mas o que considera para esse fim como
propriedade intelectual sdo as obras produzidas pelo ‘de cujus’ em vida o direito a essas € que se transmite aos
herdeiros. Ndo pode portanto a suplicante pretender direitos autorais sobre supostas produgoes literarias
atribuidas ao ‘espitrito’do autor. [...] Isto posto julgo a suplicante carecedora da agdo proposta e a condeno nas
custas. R. R. Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1944. (a.) Jodo Frederico Mourdo Russel” (Ver a integra da
sentenca em ORLANDO, [?], p. 265-267).

Esta situagdo, como menciona ORLANDO, trata-se de uma “momentosa e impressionante questdo, em relagao
ao Direito Autoral” (ORLANDO, [?], p. 269).

00 Art. 24, § 1°, Lei n° 9.610/1998. Quanto aos direitos morais do autor, estes somente sdo transmitidos em parte
a causa de morte, a0S S€us SUCESSOres.

12 (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 46 ¢ 136).

1% POLLAUD-DULIAN, 2005, p.185. Sobre o direito pecuniario ¢ o direito moral de autor da mulher casada,
CHAVES, 1995, p. 91 ¢ ss. Ver ainda Art. 39 da Lei n® 9.610/1998.

9% Art. 97, Lei n° 9.610/1998. § 3° As associagdes com sede no exterior far-se-io representar, no Pais, por
associagdes nacionais constituidas na forma prevista nesta Lei.

195 Sobre o negocio juridico de que emana o poder de representagio, MIRANDA, 1983, t. 16, p. 158 e ss.
Segundo ele, “a referéncia a mandato [...] ¢ fruto de imprecisdo técnica do legislador, que o confunde com a
outorga de poder de representacdo em declaracdo unilateral de vontade recepticia. A defesa do socio ¢ fim
social; o contrato social cogita de tal defesa [...] sdo regras juridicas dispositivas sdbre poder de representacao.
Entre o contrato social ou o de entrada do ndvo socio e a outorga do poder de representagdo, ndo ha qualquer
negocio juridico, seja mandato ou outro. O poder que o sdcio outorga a sociedade, por sua qualidade de socio;
€ revogavel, salvo se foi estabelecida a irrevogabilidade”.
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0s atos necessarios a defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para
sua cobranca'®.

Diante dessas consideragdes, observa-se que qualidade de titular de direitos de autor
pode ser conferida a pessoa natural ou juridica por lei ou ato, entre vivos ou por causa de
morte, a titulo originario ou derivado '”’. Assim, analisa-se a titularidade das obras
intelectuais, sob a perspectiva dos sujeitos a quem se atribui a aquisicao originaria (autor) e
derivada (cessionario e sucessores) dos direitos de autor. Ademais, de maneira particularizada

se examina a situacao de co-titularidade.

2.1.3.2 A titularidade do autor

No que se refere a titularidade de direitos de autor, as normas internacionais nao
estabelecem regras a esse respeito. Quanto as legislagdes nacionais, elas tendem a proteger os
direitos da pessoa fisica criadora de obra intelectual, de modo que, em principio, somente o
autor tem reconhecido originariamente os direitos sobre ela. Trata-se da regra da autoria'®.
Segundo ela, a aquisi¢do originaria do direito se faz na esfera juridica do autor, no momento e
pelo fato da cria¢do da obra (ato-fato juridico), salvo excegdes previstas em lei, como ¢ o caso
das obras coletivas que se analisa posteriormente.

Desse modo, ab initio, a pessoa a que se atribui a qualidade de autor se confunde
com a pessoa a quem se confere a qualidade de titular de direitos, pois € o autor o titular

originario dos direitos sobre a obra que criou'”. Nesse sentido dispde a lei autoral brasileira'™.

19 Art. 98, Lei n° 9.610/1998. Ver ainda art. 99 e ss, dessa Lei.

197 Art. 24, § 1°, Lei n° 9.610/1998. Quanto aos direitos morais do autor, estes somente sdo transmitidos em parte
a causa de morte, a0s Seus sucessores.

% O autor portugués DIAS PEREIRA trata como “principio do criador” (DIAS PEREIRA, Alexandre.
Informatica, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital. Coimbra: Coimbra Editora, 2001). Ver ainda Artigo
27.1, deste Codigo. De acordo com SAIZ GARCIA, o principio da autoria é considerado dos fundamentos
basicos sobre o qual se baseia o sistema de droit d’auteur (direito de autor), também denominado sistema
continental ou europeu). Contudo, em relagéo a essa questdo ha distintos posicionamentos legislativos, seja em
paises que adotam o sistema de direito de autor ou naqueles que adotam o sistema do copyright (direito de
copia), nos quais se admite que pessoas, naturais ou juridicas, distintas dos autores sejam titulares originarias
dos direitos de autor (SAIZ GARCIA, 2000, p. 248). Segundo LIPSZYC, as fictio iuris pelo que a qualidade
de autor ou a titularidade originaria sobre as obras sdo atribuidas as pessoas (fisicas ou juridicas) distintas da
pessoa fisica que cria a obra, respondem aos interesses de terceiros que exploram as obras (LIPSZYC, 1993, p.
124).

9 1LIPSZYC, 1993, p. 123. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Estudios de derecho de autor y derechos afines.
Madrid: Editorial Réus, 2007, p. 30; DIAS PEREIRA, 2001, p. 281; CARVALHO, Orlando de. Os direitos de
personalidade de autor. In: Novo mundo do Direito de Autor? II vol. p. p. 543; BARBOSA, 1999;
POLLAUD-DULIAN, 2005. A pessoa que se identifica como tal de acordo com o previsto no art. 12 ¢ 13, da
Lein®9.610/1998, € art. 15.1, da Convengao de Berna.
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Assim, para se determinar quem ¢ o titular da obra, importa conhecer seu autor. O
autor, para ser reconhecido como tal, precisa ser identificado. Nesse sentido, o criador para ter
reconhecida sua qualidade de autor necessita indicar ou anunciar essa qualidade''".

A legislagdo brasileira apresenta um rol exemplificativo de modalidades de
identificagdo do autor, tais como o uso de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas
iniciais, o uso de pseudonimo ou de qualquer outro sinal convencional. Nesse sentido,
considera-se autor aquele que tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa
qualidade na utilizagdo da obra'".

A identificagdo do autor pode ser feita por meio do registro da obra, o que ¢
particularmente importante no caso de a obra ser mantida inédita, pois ¢ uma maneira de
identificar seu autor, mantendo o ineditismo da obra. Com efeito, depois de concedido o
registro, a retificagdo de autoria ou cancelamento do registro somente poderd operar mediante

ordem judicial'”.

Nos termos da Conven¢ao de Berna'*

, bem como de diversas legislagdes nacionais, a
qualidade de autor, indicada ou anunciada na obra, ¢ passivel de ser contestada'”’. Em
conseqiiéncia, a identificagdo da qualidade de autor da obra na forma usual do direito nao
impede que a autoria possa ser contestada mediante prova em contrario. Nesse mesmo sentido
estipula a legislacdo brasileira, de modo que a identificagdo do autor no uso da obra faz

presunc¢ao relativa da autoria da obra''.

"0 Art. 22, Lei n° 9.610/1998. No que tange aos direitos morais, a legislagdo determina que: “Art. 24. Sdo
direitos morais do autor: I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; II - o de ter seu nome,
pseuddnimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilizagdo de sua obra;
IIT - o de conservar a obra inédita; IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer
modificagdes ou a pratica de atos que, de qualquer forma, possam prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em
sua reputagdo ou honra; V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; VI - o de retirar de circulagio a
obra ou de suspender qualquer forma de utilizacdo ja autorizada, quando a circulac@o ou utilizagdo implicarem
afronta a sua reputacdo e imagem; VII - o de ter acesso a exemplar Unico e raro da obra, quando se encontre
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotografico ou assemelhado, ou
audiovisual, preservar sua memoria, de forma que cause o menor inconveniente possivel a seu detentor, que,
em todo caso, sera indenizado de qualquer dano ou prejuizo que lhe seja causado. [...]” (Lei n°® 9.610/1998).
Anota-se que “nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizagdes a terceiros, quando
couberem” (Art. 24, § 3°, Lei n® 9.610/1998). Ver ainda Art. 108, desta Lei.

"UArt. 12, Lei n° 9.610/1996.

"2 Arts. 12 e 13 da Lei n° 9.610/1998. Ver, inclusive sobre a tutela do nome e a cedéncia do direito ao nome,
ASCENCAO, 1997, p. 71 e ss. Normas.

3 Art. 5°, p.u., Normas para registro EDA/FBN. Ver ainda art.27 da Lei 9.610/1998.

"4 Art. 15.1, da Convengio de Berna.

"5 VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 63-64. A legislagdo brasileira anterior (revogada) a Lei n° 9.610/1998
estipulava como presuncdo relativa, adminitindo prova em contrario, inclusive admitindo ser o direito a
nominagdo um direito disponivel. Sobre o direito de nominagdo, MIRANDA, 1983, t. 16.

"% Art. 13, Lei n° 9.610/1998.
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Por outro aspecto, a falta de identificagdo do nome do autor pode gerar distintos
efeitos, conforme for o autor desconhecido, andnimo ou omita-se seu nome na divulgagdo da
obra. Se o autor ¢ desconhecido, a obra deixa de ser protegida por direitos de autor, ela
pertence ao dominio publico. Conforme esclarece Hammes, “ndo se conhecendo o autor, ndo
cabe falar em direitos de autor”."”

No caso de o autor da obra ser mantido no anonimato, trata-se de obra andnima''®.
Neste tipo de obra, assim como na obra pseudonima, ainda que o nome do autor ndo seja
indicado ou anunciado, ele pode ser conhecido'”’. Nesses casos, cabera a pessoa que publicar
a obra o exercicio dos direitos patrimoniais de autor. Porém, o autor que se der a conhecer
assumird o exercicio dos direitos patrimoniais sobre a obra, ressalvados os direitos adquiridos
por terceiros'”.

Outra situagdo refere-se a omissdo do nome do autor (ou co-autor), na divulgacao da
obra. Esta situa¢do ndo presume o anonimato e tampouco a cessdo de seus direitos'', como
ocorre em muitas legislagdes estrangeiras'”’, e mesmo na revogada lei de direitos autorais

brasileira'®

. Desse modo, pode o autor ou os demais autores de uma mesma obra (co-autores),
a qualquer tempo, reivindicarem sua (co-)autoria e requerer que seu nome, pseudonimo ou
sinal convencional seja indicado ou anunciado, como sendo o autor, na utilizagdo de sua
obra'?*,

Assim, conhecido o autor, em principio, a ele se reconhece a titularidade originaria

dos direitos morais e patrimoniais de autor, salvo exce¢des'”. No que tange aos direitos

"7 Art. 45, 11, Lei n° 9.610/1998; ver HAMMES, 2002, p. 127.

"8 Denomina-se obra andnima aquela que ndo traz qualquer nome, embora tenha vindo a publico, ou que tenha
sido comunicada a alguém, ou traz apenas, no lugar do nome do autor, a expressdo “anénimo”. As obras sem
qualquer indicagdo de nome, mas acompanhadas de qualquer expressido (e.g. ‘Andénimo velho’), ou niimero
(e.g. ‘Andnimo 4’), que eventualmente possa identificar seu autor, ndo sdo obras anonimas — sdo
caracterizadas como obras pseudonimas. As obras pseudonimas, se o pseudonimo ndo ¢ transparente, ou seja,
ndo se sabe a quem pertence, sdo consideradas obras anénimas (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 78 e 50).

19 Art. 40, p.u., da Lei n® 9.610/1998. Ver art. 15.3 da Convengdo de Berna. Sobre as obras pseuddnimas,
heteronimas e anonimas: CHAVES, 1995, p. 120-138.

120 Art. 40 e p.u.m Lei n° 9.610/1998.

"1 Art. 52, Lei n° 9.610/1998.

122 Como na Argentina (VILLALBA, LIPSZYC, 2001).

'3 Art. 55, da Lei n® 5.988/1973: “Até prova em contrario, presume-se que os colaboradores omitidos na
divulgacdo ou publicagdo da obra cederam seus direitos aqueles em cujo nome foi ela publicada”.

124 S50 direitos morais do autor os previstos no Art. 24, I e II, Lei n° 9.610/1996.

12 Importa observar em relagdo ao autor casado, qualquer que seja o regime de casamento, seus direitos ndo se
comunicam com os do coOnjuge, salvo pacto antenupcial em contrario (Art. 39, Lei n° 9.610/1998). O
casamento, concubinato ou unido estavel, em regra, ndo tem qualquer incidéncia sobre a qualidade de autor,
salvo se o casal crie uma obra em comum, resultando em uma obra em co-autoria (POLLAUD-DULIAN,
2005, p. 209).
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morais, estes sdo considerados direitos inalienaveis e irrenunciaveis'”. Diferentemente, os
direitos patrimoniais do autor sdo tratados como direitos disponiveis. Estes se referem ao

direito exclusivo de utilizar, fruir ¢ dispor da obra literaria, artistica ou cientifica'?’

, de modo
que terceiros somente poderdo utilizar as obras mediante autorizagdo'”.

Nesse sentido, admite-se a transferéncia dos direitos patrimoniais a pessoas que nao
se qualifiquem como autores. Desse modo, mesmo a pessoa que ndo possua a qualidade de
autor, seja pessoa natural ou juridica, ela pode ser titular de (alguns) direitos de autor a titulo

derivado'®

, salvo excecdes (e.g. as obras coletivas).

De modo derivado, a titularidade dos direitos patrimoniais de autor pode ser obtida
por transferéncia'’, seja por ato entre vivos (e.g. por cessdo), ou por causa de morte (e.g. por
sucesséo)13 1, em virtude de lei"*? ou convengéom, determinada antes'** ou posteriormente a

criagio da obra'®.

126 Art. 27, Lei n° 9.610/1998.

127 Art. 28, da Lei 9.610/1998. Particularmente no que se refere as obras fotograficas: “Art. 79. O autor de obra
fotografica tem direito a reproduzi-la e coloca-la a venda, observadas as restrigdes a exposi¢ao, reproducido e
venda de retratos, ¢ sem prejuizo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plasticas
protegidas”. Contudo, importa assinalar que o exercicio desses direitos, seja sob o viés positivo ou negativo,
sofre limitagdes cf. Arts. 46 a 48 da Lei n® 9.610/1998. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 43.

128 Depende de autorizagdo prévia e expressa do autor a utilizagdo da obra, por quaisquer modalidades, por
exemplo, as previstas no art. 29 e art. 68 (disposi¢des exemplificativas). A lei autoriza expressamente algumas
modalidades de uso das obras, sem a necessidade de autoriza¢do do autor ou titular, nos artigos 46 a 48 da Lei
n°® 9.610/1998 (disposi¢des taxativas).

129 Nesse sentido: LIPSZYC, 1993, p. 123-124; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 52; SAIZ GARCIA, 2000, p.
251; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 187 e ss; DIAS PEREIRA, 2001; BARBOSA, 1999. Contudo, sobre o
carater originario ou derivativo da aquisicdo de direitos, a doutrina ndo ¢ uninime. Segundo VAZQUEZ
LEPINETTE, “em sede de direitos de autor ndo se pode distinguir entre titularidade originaria e titularidade
derivada do direito de autor [...]” (1996, p. 121). Por exemplo, aos sucessores, os direitos morais previstos no
art. 24, [ a IV, e os direitos patrimoniais art. 28, Lei n® 9.610/1998 c/c art. 5°, XXVII, Constituicdo Federal de
1988; as pessoas juridicas, os direitos patrimoniais, art. 28, Lei n® 9.610/1998. Sobre a ficgdo juridica de se
atribuir a titularidade originaria a elas ver LIPSZYC, 1993, p. 123-124; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 52.
Sobre as pessoas juridicas, ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 56 ¢ ss.

520 contetdo positivo dos direitos patrimoniais de autor (direitos de usar, gozar e dispor) permite que estes
sejam transferidos (art. 49, da Lei n® 9.610/1998).

Bl yer art. 5°, XXVII segunda parte, Constituicdo Federal de 1988; sobre os direitos morais, art. 24, § 1° e
incisos I a I'V; patrimoniais, arts. 41, 28, 29 e 35, da Lei n° 9.610/1998. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 76.

132 Sobre as obras criadas em virtude de uma relagdo laboral Ver LIPSZYC, 1993, p. 146 e ss; VILLALBA,
LIPSZYC, 2001, p. 60; MIRANDA, 1983, t. 16, p. 55 ¢ ss. A atual lei de direitos autorais do Brasil ndo
apresenta disposicdo expressas a respeito de obras realizadas no ambito da relacdo laboral nem das obras
criadas por encargo, como na revogada Lei n® 5.988/1973, art. 36. Sem embargo importa observar os termos a
respeito do contrato de edicdo, art. 36 e 54, Lei n°® 9.610/1998, e sobre as obras futuras, art. 51, Lei n°
9.610/1998. Ver a jurisprudéncia sobre o direito de cessdo exclusivo do autor no ambito de contrato de
trabalho sem mencao expressa de cessdo dos direitos de autor: BRASIL. Superior Tribunal de Justiga. Recurso
especial n® 617.130/DF (2003/0208381-6). Rel. Ministro Anténio de Padua Ribeiro. Brasilia. Disponivel em:
<www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008; BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n°
121.757/RJ (1997/0014764-9). Rel. Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, 26.10.1999. Disponivel em:
<www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

133 Ver art. 49 e 4° Lei n°® 9.610/1998. Os direitos morais sdo inalienaveis e irrenunciaveis (Art. 27, Lei n°
9.610/1998).
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Em algumas legislagdes estrangeiras, bem como havia na derrogada lei de direitos
autorais brasileira de 1973, ha disposigdes a respeito da atribuicao da titularidade de direitos
sobre obras criadas durante a relacdo contratual de trabalho ou prestagdo de servigos. Essa
questdo que deu ensejo a varios casos de disputa judicial no Brasil merece ser tratada antes da

analise da titularidade derivada pelos sujeitos que ndo o autor.

2.1.33 A titularidade de criacio realizada por empregado ou prestador de servicos

As obras criadas em decorréncia de contrato de trabalho ou de prestacdo de servigos
podem assumir distintas denominagdes, tais como obras por encomenda e obras por encargo.
Esse tipo de obra ¢ muito freqliente, podendo-se extrair exemplos das obras realizadas no
campo do periodismo, arquitetura, publicidade, artes aplicadas, dentre outras'*.

No ordenamento internacional, tanto o Acordo TRIPS como a Convengao de Berna
ndo estipulam regras para tratar de situagdes como essa. Nesse sentido, fica a critério dos
legisladores nacionais regularem essa matéria'?’.

Em paises que adotam o regime do copyright, no caso de obras realizadas por
encomenda (works made for hire), o empregador ou outra pessoa para quem a obra seja
realizada ¢ tratado como “autor”, para os efeitos da titularidade (origindria) de direitos de
autor, salvo convengao expressa ao contrario'®.

Em muitos paises, no tocante aos direitos de autor, as legislagdes nacionais sdo
menos favoraveis ao empregador (principalmente se comparadas com as normas relativas as

patentes, por exemplo), atribuindo em comum os direitos autorais ao empregador e

34 Sobre a cessdo de obras futuras, art. 51, Lei n® 9.610/1998. Sobre a cessdo de direito conexos de artistas
interpretes ¢ executantes Lei 6.533/1978, art. 13. (BRASIL. Lei n°6.533, de 24 de maio de 1978. Dispde sobre
a regulamentacdo das profissdes de Artistas e de técnico em Espetaculos de Diversdes, e da outras
providéncias. Disponivel em: <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007).

33 Sobre a titularidade derivada Ver VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 57; LIPSZYC, 1993, p. 125;
ANTEQUERA PARILLI, 2007, 38 e ss.

1% Essas situagdes supdem que o autor em troca de remuneragio cria as obras a medida que o empregador ou
tomador de servico as solicita (LIPSZYC, 1993, p. 146), ou em razdo das atividades pelas quais foi contratado.

137 Considerando as distintas concepgdes juridicas, o Projeto de disposi¢des-tipo da OMPI para leis em matéria
de direito de autor (documento OMPI CE/MPC/II 2-1 de 11 de agosto de 1989), em seu art. 37 apresentou
duas variantes: a variante A (prevista para paises de tradicao juridica latina) que atribui originariamente os
direitos patrimoniais ao autor; e a variante B (prevista para paises de tradi¢do juridica anglo-americana) que
atribui os direitos patrimoniais originarios ao empregador (LIPSZYC, 1993, p. 147).

B8 Cf. 17 US Code, § 201 (b) Works Made for Hire (UNITED STATES. United States Code. Disponivel em:
<http://uscode.house.gov>. Acesso em: 10 jan. 2008).
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13 Esse era o caso

empregado, como um modo de reconhecimento da iniciativa pessoal deste
do Brasil antes de 1998, no regime do Codigo Civil'®, de 1916, e da Lei n° 5.988, de 1973.

Em outros paises, principalmente nos de tradicao juridica latina, por forca da regra da
autoria, em que o autor ¢ a pessoa natural que cria a obra, impede-se que a titularidade
originaria do direito de autor possa ser atribuida ao empregador ou tomador de servigos'.
Assim, ainda que se permita estipulacdo em contrario, produzindo a transferéncia imediata em
favor do empregador, ela fica restrita aos limites legais, seja em relacdo a prazo, condigdes ou
direitos que podem ser transferidos.

No Brasil, em relagdo a obra intelectual produzida em cumprimento de dever
funcional, de contrato de trabalho ou de prestacdo de servigos, a legislagao vigente anterior a
1998 previa que os direitos patrimoniais de autor pertenciam em comum a ambos, empregado
e empregador (ou prestador e tomador de servigos), salvo convengao em contrario'*.

A Lein® 9.610, de 1998, suprimiu este dispositivo do seu texto, modificando, assim,
a modo de regular a matéria. Segundo Barbosa, a titularidade dessas obras passa a ser
regulada pelas regras aplicaveis as obras coletivas: “a luz de tais regras, a organizacao de obra
coletiva, num contexto de relagdo estatutaria, atribui a titularidade dos efeitos economicos da
criagdo estética ao empregador, independentemente de contrato”.'*

Na pratica, a questao da titularidade das obras coletivas realizadas em cumprimento
de contrato de trabalho ou prestagao de servigos foi objeto de analise pelo Superior tribunal de
Justica brasileiro, conforme se analisa em um julgado de 1994. A interpretacdo desse
Tribunal, fundada na legislagdo autoral de 1973, na analise da titularidade da obra, deteve-se a
enfocar a relacao contratual de trabalho no ambito da qual foi criada a obra, atribuindo, assim,

a titularidade em comum aos empregados e empregador sobre a obra. As regras relativas a

obra coletiva foram absorvidas pelas regras da relagdo de trabalho, de maneira que a

3% CORREA, Carlos Maria. Temas de Propiedad Intelectual. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires:
Centro de Estudios Avanzados, 1997, p. 91.

40 BRASIL. Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de 1916. Codigo Civil. Disponivel em:
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: § nov. 2007.

YILIPSZYC, 1993 p. 146-147. A legislagdo argentina ndo prevé disposigio genérica sobre a transmissio da
titularidade das obras intelectuais como conseqiiéncia da relagdo laboral, como faz em relagdo as invengdes
(VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 62-63).

12 Codigo Civil de 1916 e Lei n° 5.988/1973, art. 36. Ainda: “Art. 36 [..] § 1° O autor tera direito de reunir em
livro, ou em suas obras completas, a obra encomendada, apds um ano da primeira publicagdo. § 2° O autor
recobrara os direitos patrimoniais sobre a obra encomendada, se esta ndo for publicada dentro de um ano apods
a entrega dos originais, recebidos sem ressalvas por quem a encomendou”.

S BARBOSA, 1999. De forma similar, a doutrina francesa declara que o contrato de trabalho ndo importa
jamais em cessdo implicita dos direitos de autor sobre a obra ao empregador, exceto se for demonstrado que a
obra do empregado se constitui em uma obra coletiva (POLLAUD-DULIAN, 2005 p. 197). Ver mais detalhes
neste trabalho no item que trata das obras coletivas.
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possibilidade de se operar a titularidade exclusivamente ao empregador, organizador de obra

coletiva'*

, devido a obra se caracterizar como coletiva, ndo foi considerada.

Com a Lei n° 9.610, de 1998, uma situacdo como essa seria analisada de maneira
distinta, ou seja, seriam aplicadas as regras da titularidade sobre obra coletiva, ainda que
realizada no Ambito de uma relagdo de trabalho ou de prestagdo de servigos'®.

Outras situagdes que merecem ser observadas sdo as que se referem as obras
encomendadas e as obras subvencionadas pela Unido e pelos Estados, Municipios e Distrito

Federal'*

. Quanto ao contrato de encomenda de obra literaria, cientifica ou artistica, este se
caracteriza pela obrigacdo de fazer a obra e, destarte, a entrega da obra materializada. Esse
tipo de relagdo envolve a transferéncia da obra, como bem material, por exemplo, de um
manuscrito. Os direitos de autor sobre a obra, bem imaterial, se ndo houver disposicao
expressa, ndo se transfere'"’.

Contudo, particularmente no caso de obras encomendadas por meio de contrato de
prestacdo de servicos pelas entidades publicas, ha incidéncia da lei de contratos da
Administragdo publica, Lei n° 8.666, de 1993. Nos termos desta lei, as entidades da
administracdo publica somente podem contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou servigo
técnico especializado, desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos, para que
a entidade possa utilizar a obra de acordo com o previsto no regulamento de concurso

(licitagdo) ou no ajuste para sua elaboragdo'”. Anota-se que o termo ceder ndo implica a

transferéncia total e definitiva dos direitos de autor sobre a obra encomendada.

144 Nesse sentido a decisdo do Superior Tribunal de Justiga (STJ): “Ementa: Civil e processual civil. Fundacio.
Interven¢@o do Ministério Publico. Direito autoral. Co-propriedade do empregado com o empregador. Obra
produzida durante a relag@o de trabalho e por diversas pessoas. [...] A obra produzida em cumprimento a dever
funcional ou durante a vigéncia da relacdo de trabalho pertence, em co-propriedade, ao empregado e ao
empregador, persistindo mesmo apos a extingdo da relagdo laboral. Recurso provido”. (BRASIL. Superior
Tribunal de Justica. Recurso Especial 7757 SP (1991/0001452-4). Recorrente: Fundagdo Padre Anchieta
Centro Paulista de Radio e TV Educativa. Recorrido: Zilda Marina de Oliveira Valle. 1* Turma. Relator:
Ministro Cesar Asfor Rocha. Julgamento em 16.11.1994. Publicagdo: DJ 12.12.1994 p. 34320; LEXSTJ vol.
70 p. 90; RT vol. 721 p. 275). Ver ainda: BRASIL. Superior Tribunal de Justiga. Embargos de Declaragdo no
Recurso Especial n® 7757 SP (1991/0001452-4). Recorrente: Fundagdo Padre Anchieta Centro Paulista de
Radio e TV Educativa. Recorrido: Zilda Marina de Oliveira Valle. Primeira Turma. Relator: Ministro Cesar
Asfor Rocha. Julgamento em 07.06.1995. Publicagdo: DJ 11.09.1995 p. 28788; RDA vol. 201 p. 256; RT vol.
726 p. 179)

143 Neste caso, a titularidade dos direitos patrimoniais seria do organizador da obra, empregador ou tomador de
servicos, resguardando-se os direitos morais aos empregados que participaram da criagdo da obra (cf. Art. 17,
Lein®9.610/1998). A titularidade desse tipo de obra sera tratada posteriormente.

19 Art. 661, 11, e 662, do revogado Codigo Civil, de 1916; Art. 46, Lei n°® 5.988/1973.

"7MIRANDA, 1983, t. 16, p. 82 ¢ ss.

48 Art. 111, Lei n° 8.666/1993 (BRASIL. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constitui¢do Federal, institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica e da outras
providéncias. Disponivel em: <http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 10 set. 2007)
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Particularmente, a legislacao autoral ndo dispde expressamente sobre a titularidade
em relag¢do as obras por encomenda, porém limita a cessdo de direitos sobre obras futuras'®.
Com isso, entende-se que, de acordo com a situagdo, as obras por encomenda podem ser
aplicadas as regras relativas as obras coletivas, quando as obras cumpram com os requisitos
para tal, ou as regras de cessdo de direitos sobre obras futuras'”.

No tocante as obras subvencionadas, a elas ndo se aplica o0 mesmo tratamento que as
obras por encomenda. A legislacdo estabelece que ndo sdo de titularidade da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios as obras por eles simplesmente
subvencionadas'’'.

Com relacao as obras criadas no ambito das instituicdes de ciéncia e tecnologia da
Administragao Publica, a Lei de incentivo a inovacgdo, Lei n® 10.973, de 2004, determina
certas normas de atribui¢do de titularidade de direitos de propriedade intelectual, entretanto,
ndo inclui em seu escopo as obras protegidas por direitos autorais'**. Assim, nesse caso, bem
como nos demais em que nao ha estipulacao legal expressa regulando a titularidade das obras
realizadas em cumprimento de dever funcional, de contrato de trabalho ou de prestacdo de
servigos, e por for¢a da regra da autoria, a titularidade da obra é do autor'.

No entanto, pode-se estipular em favor do empregador ou prestador de servigos a

transferéncia dos direitos patrimoniais sobre a obra na ocasido da sua criagdo, porém, ela fica

149 Segundo o Art. 51, da Lei n® 9.610/1998, “a cessdao dos direitos de autor sobre obras futuras abrangera, no
maximo, o periodo de cinco anos”.

150 Art. 17 ou art. 51, respectivamente, da Lei n® 9.610/1998.

ST Art. 6°, Lei n° 9.610/1998. Nesse sentido, essas entidades também ndo se responsabilizam pela obra, bem
como por eventuais danos que ela possa causar a terceiros, conforme manifesta a decisdo do Tribunal Regional
Federal da Segunda Regido: “Ementa: Administrativo. Propriedade intelectual. Responsabilidade civil do
Estado. Patrocinio de livro. Alegacdo de autoria de texto indevidamente omitida. Omissao estatal. Inexisténcia.
Honorarios. CPC, ART. 20, §4°”. “I — Nao se cogitando de faute du service, ndo pode a entidade publica que
se dispde a financiar cultura, patrocinando edi¢do de livro contendo roteiros de cineasta brasileiro renomado
no plano internacional, ser responsabilizada por danos materiais e morais ditos sofridos por quem ndo foi
indicado, na obra, como autor de argumento utilizado como base de um dos textos cinematograficos
publicados [...]”. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Regido. Apela¢io Civel n°
198851010053628 RJ. Acorddo n°401314. Quinta Turma Especial. Relator Juiz Mauro Luis Rocha Lopes Rio
de Janeiro, 5/9/2007. Doc. TRF200170463. DJU, 18.09.2007, p. 232. Disponivel em: <www.trf2.gov.br>.
Acesso em: 15 jan. 2008).

152 Esta norma define: “criagdo: invengdo, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador,
topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro
desenvolvimento tecnoldgico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou
aperfeigoamento incremental, obtida por um ou mais criadores” (Art. 1°, II, Lei n° 10.973/2004 (BRASIL. Lei
n°10.973 de 2 de dezembro de 2004. Dispde sobre incentivos a inovagao e a pesquisa cientifica e tecnoldgica
no ambiente produtivo e da outras providéncias. Disponivel em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 10
nov. 2007).

S LIPSZYC, 1993, p. 146-147. Nesse sentido, a legislagdo argentina ndo prevé disposigdo genérica sobre a
transmissdo da titularidade das obras intelectuais como conseqiiéncia da relagdo laboral, como faz em relagdo
as invengdes (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 62-63).
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restrita aos limites previstos na legislacao autoral, como, por exemplo, ao prazo estipulado de
cessao de obras futuras'*.

Em relagdo a legislag¢do aplicavel, cumpre observar que se aplicam as normas e os
principios previstos na legislagdo trabalhista, para os contratos de trabalho, e na legislacao
civil e administrativa, para os contratos prestacao de servigos, porém, sempre que elas nao

contrariarem as disposigdes e principios estabelecidos na legisla¢do autoral brasileira'>.

2.1.3.4 A transferéncia da obra literaria, cientifica ou artistica

No que se refere a transferéncia de obras literarias, cientificas ou artisticas, importa
esclarecer que com a aquisi¢do de uma obra (por exemplo, um livro ou uma tela), ao
adquirente transfere-se a coisa, nao transferindo, em regra, quaisquer direitos de autor a ela
inerentes (bem imaterial), salvo convengdo expressa em contrario ou estipulagdo expressa em
lei'™.

Os direitos sobre a obra adquirida, por exemplo, a tela, ndo se confunde com os
direitos sobre a obra intelectual (bem imaterial), ambos sdo distintos e inconfundiveis.
Enquanto aquele tem por objeto a tela, esse tem por objeto a criagdo artistica expressada na
tela.

Particularmente em relagdo a obra de arte plastica, a lei determina expressamente que
ao alienar o objeto em que ela se materializa, o autor transmite ao adquirente o direito de

expd-la, salvo convengdo em contrario. Contudo, assinala-se que os demais direitos ndo lhe

sdo transferidos, devendo ser respeitados pelo adquirente da obra'”’.

134 «Art. 51. A cessdo dos direitos de autor sobre obras futuras abrangera, no maximo, o periodo de cinco anos
(Lei n® 9.610/1998)

133 Ver sobre o tema VILLALBA, LIPSZYC, 2001 p. 60.

156 Lei 9610/1998 Art. 37. Sobre o tema, ver MIRANDA, 1983, t. 16, p-28 e ss, e p. 66. Assegura-se ao autor o
direito de seqiiéncia nos termos do artigo Art. 38, da Lei n® 9.610/1998.

BT Art. 77 e 78, Lei n® 9.610/1998. “Ementa: Civil. Responsabilidade civil. Direitos autorais. Retirada de
esculturas confeccionadas sob encomenda para adornar agéncias bancarias. Violagdo da integridade fisica das
obras. Auséncia de prévia autorizagdo do artista. Violagdo do direito moral do autor. Dano. Indenizagdo. [...] A
propriedade intelectual ndo se transfere, de modo que a aquisi¢do de original ndo confere ao adquirente os
direitos patrimoniais de utilizar, fruir e dispor da obra, sem a prévia autorizagdo do autor, nos moldes dos arts.
24,1V, 28 ¢ 29, VIII e X, da Lei n° 9.610/98. A retirada das obras escultdricas, especialmente criadas para
compor o projeto arquitetonico das agéncias bancarias da CEF, em Sdo Leopoldo e Porto Alegre/RS, sem a
prévia comunicagao do artista, bem como a destruicdo de uma das esculturas, quando da sua retirada do espago
original, sem o seu prévio conhecimento, configuram a violagdo de direito moral do autor, implicando o
ressarcimento pelos danos causados” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta Regido. Apelagdo Civel
n° 199971000291870 RS. Quarta Turma. Relator Edgard Antonio Lippmann Janior. Porto Alegre, 26.6.2001.
Doc. TRF400081165 Publicagdo: DJU, 25.07.2001, p. 407. Disponivel em: <http://www.trf4.gov.br>. Acesso
em: 15 jan. 2008).
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2.1.3.5 A titularidade do cessionario

A titularidade sobre a obra intelectual para ser transferida, depende da cessdo total ou
parcial, dos direitos patrimoniais de autor. Nesse sentido, ainda que os direitos morais de
autor sejam inaliendveis, os direitos patrimoniais de autor pode ser objeto de alienacdo por
cessao ou por atos de disposi¢do admitidos em Direito. Com a cessdo, opera-se a
transferéncia, total ou parcial, da titularidade no tocante aos direitos patrimoniais de autor
sobre a obra'*®.

A cessdo realiza-se por instrumento escrito'”

, no qual deve constar essencialmente o
objeto de cessdo'® e as condi¢des de exercicio do direito, tais como tempo, lugar e prego.
Quanto ao preco, se ndo houver disposicdo em contrario, a cessdo presume-se onerosa. No
tocante ao lugar, salvo estipulagdo em contrario, a cessdo ¢ valida unicamente para o pais em
que se firmou o contrato. Com relacdo a cessdo dos direitos de autor sobre obras futuras
abrangera, por lei, no maximo, o periodo de cinco anos''.

Em relacdao as condi¢des de exercicio do direito, a cessdo somente se opera para
modalidades de uso existentes a data do contrato. No caso de ndo haver previsdo quanto as
modalidades de uso, o contrato serd interpretado restritivamente, entendendo-se como
limitadas aquelas indispensaveis ao cumprimento da finalidade do contrato'®. Importa
assinalar que em certos paises, para algumas situagdes, os estatutos das associagdes de
titulares de direitos de autor estabelecem regras e limites quanto a cessdao de direitos de seus
associados'®.

A cessdo pode ser feita pelo titular pessoalmente ou por meio de representantes com
poderes especiais'®. Importa que o contrato seja valido para operar a transferéncia. Contudo,

enquanto nao registrado o instrumento de cessdo, este ndo terd efeitos em relagdo a terceiros

158 Art. 49, Lei n® 9.610/1998. “A transmissdo total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza
moral e os expressamente excluidos por lei” (Art. 49, 1, dessa lei).

139 A lei determina que no caso de ndo haver estipulagdo contratual escrita, o prazo méaximo sera de cinco anos.
Entende-se que este disposto ¢é aplicavel a licenga e a consecugdo de direitos de autor (ver art. 49, 111, Lei n°
9.610/1998). Quanto a cessao total e definitiva dos direitos, esta somente se admitira por estipulagdo contratual
escrita (Art. 49, 11, Lei n® 9.610/1998).

1% Sobre a alienagdo do titulo ou nome da obra, MIRANDA entende que “os titulos de jornais ou outros
periédicos somente podem ser alienados como a empresa e a marca de industria e de comércio, com a propria
empresa ou género de industria ou de comércio”. (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 18).

"L Art. 51, da Lei n® 9.610/1998.

1% Art. 49, 1a VI, da Lei n° 9.610/1998.

163 Exemplo disso, na Argentina, o estatuto social dos Argentores (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 59).

1% Art. 50, Lei n° 9.610/1998.
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Para isso faz-se sua averbagdo a margem do registro da obra ou seu registro em Cartorio de
Titulos e Documentos'®.

Em relacdo as obras anonimas ou pseudonimas, ha presuncao de cessdo dos direitos
patrimoniais a quem publicé-la. No entanto, se o autor se der a conhecer, ele assumird o
exercicio dos direitos patrimoniais, ressalvados os direitos adquiridos por terceiros'®.

Com a cessdo, os cessiondrios tém sobre a obra intelectual, objeto do contrato, os
direitos patrimoniais outorgados nele. Importa ter presente que, em matéria de direitos
autorais, os contratos interpretam-se restritivamente ', ¢ que as modalidade de uso e

1% Desse modo, o contrato de cessdo

exploragdo dos direitos patrimoniais sdo independentes
do direito de reprodugdo ao editor, por exemplo, ndo implica na cessdo do direito de
transformag@o da obra, tais como de tradugdo ¢ adaptagdo'®.

Quanto ao editor, este se refere “pessoa fisica ou juridica a qual se atribui o direito
exclusivo de reprodugdo da obra e o dever de divulga-la, nos limites previstos no contrato de
edi¢do”."” Em regra, o contrato de edigdo pode se caracterizar como cessdo parcial ou total,

de acordo com os direitos atribuidos ao editor!”

. Contudo, de acordo com o caso, eles podem
se caracterizar como contratos de licenga ou autorizagdo de uso. Os contratos de cessdo e de
liceng¢a nao se confundem, especialmente porque no primeiro caso o cessiondrio ¢ investido
da titularidade, enquanto que ao licenciado ndo se confere a qualidade de titular da obra

intelectual.

2.1.3.6 O licenciado e a titularidade

A licenga ¢ o contrato por meio do qual o titular do direito de autor autoriza outras
pessoas a usar ou explorar a criagdo intelectual, durante o prazo de vigéncia do direito. Com a
licenga ndo se transmite o direito de disposicdo da criacdo intelectual protegida. Desse modo,

ndo se transfere a titularidade ao licenciado.

195 Art. 50, § 1°, Lei n® 9.610/1998.

1% Art. 40, Lei n° 9.610/1998. O Cédigo Civil, art. 651, seguindo o exemplo da legislagdo anterior e de outros
sistemas juridicos, estatuia que: “O editor exerce também os direitos a que se refere o artigo antecedente,
quando a obra for andénima ou pseudonima. Paragrafo tinico: Mas, neste caso, quando o autor se der a
conhecer, assumira o exercicio de seus direitos; sem prejuizo dos adquiridos pelo editor”.

157 Art. 4°, Lei n° 9.610/1998.

S 1 IPSZYC, 1993, p. 128; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 59.

1 VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 59.

"7 Art.5, X, da Lei n° 9.610/1998.

71 Sobre o contrato de ver art. 53 a 67, art. 36, da Lei n® 9.610/1998.
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Alguns aspectos em relagdo ao licenciamento merecem ser assinalados. A licenca
pode ser exclusiva ou ndo, total ou parcial em relagao aos direitos de uso e exploragdo da obra
literaria, cientifica ou artistica. Ainda, a licenca pode ser voluntaria ou compulsoria.

A licenca voluntdria refere-se aquela pela qual o titular outorga a terceiros a
autorizacdo para usar ou explorar a criacdo intelectual. Em regra a faculdade de conceder de
autorizagdes de uso e exploragdo ¢ assegurada ao titular, porem, as associacdes de titulares de
direitos de autor devidamente constituidas podem ser investidas da faculdade de conceder
autorizagdes para que terceiros possam utilizar a obra literaria, cientifica ou artistica.

No caso de licenca compulsoria, ela é instituida pelo Estado, que intervém na esfera
juridica do titular do direito, autorizando terceiros a usar ou explorar o objeto. Na legislacao
brasileira ndo ha qualquer disposicdo nesse sentido, no entanto, hd no texto da Convencao de

Berna previsdo a esse respeito .

2.1.3.7 A desapropriacao e a titularidade

Na legislagdo brasileira, ainda que ndo exista previsdao dispondo sobre o
licenciamento compulsério em matéria de direitos autorais, a intervencdo do Estado pode
ocorrer por meio da desapropriacdo. Ha previsdo em lei especial que autoriza a
desapropriagdo de certos direitos de autor'”. De acordo com o Decreto-Lei n° 3.365, de 1941,
que dispde sobre desapropriagdes por utilidade publica, a reedi¢do ou divulgaciao de obra de
natureza cientifica, artistica ou literaria pode ser considerada caso de utilidade publica e, nesse
sentido, pode ensejar a desapropriagdo'”.

15 Desse

Em efeito, com a desapropriagdo, o titular da obra ¢ privado de seu direito
modo, o sujeito perde a qualidade de titular ao ser desapropriado de seu direito sobre a obra'’.

Um caso ocorrido no Brasil, ndo caracterizado exatamente como desapropriagdo, mas que

"2 Ver art. 11bis(2) e art. 13.1 da Convengdo de Berna.

'7 Art. 5°, letra ‘0, do Decreto-Lei n® 3.365/1941 (BRASIL. Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941.
Dispde sobre desapropriagdes por utilidade publica. Disponivel em: <http://www.presidencia.gov.br/>. Acesso
em: 15 nov. 2007).

174 Art. 5°, letra ‘0’, do Decreto-Lei n° 3.365/1941.

175 Art. 1.228, § 3°, e Art. 1.275, V, do Cédigo Civil, de 2002.

176 «A aquisi¢do por outrem, ordinariamente pelo Estado, mas, possivelmente, por todos, é efeito de outro ato [o
ato de desapropriacdo]” (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 95).
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ensejou importantes discussoes na doutrina, foi a aquisicao das obras de Ruy Barbosa pelo

Estado Brasileiro'”” na década de 1920.

2.1.3.8 A titularidade dos sucessores

No caso de falecimento do autor, os direitos de autor sobre a obra intelectual sdo
transmitidos aos seus sucessores, aplicando-se as regras sucessorias comuns do direito civil'”®,
Particularmente no que se refere aos direitos patrimoniais, pela regra geral, eles perduram por
setenta anos contados de 1° de janeiro do ano subseqiiente ao de sua morte, ressalvadas as
excecdes previstas na lei. Assim, no caso de morte do autor, transmitem-se a seus sucessores
os direitos patrimoniais que o autor ndo tenha transferido por ato entre vivos ou por causa de

morte a outrem'”

. Assinala-se que esses direito podem ser incluidos em heranga ou deixados
em legado." Porém, se o autor ndo deixar sucessores a obra cai em dominio publico™'.
Caindo no dominio publico, a obra ndo se torna res nullius, mas sim bens fora do
comércio, de uso comum de todos. O que é do dominio publico “ndo ¢ inexploravel, mas ¢
inapropriavel com exclusividade. Nao ha a apropriabilidade por alguém; mas todos podem

explorar, e a exploragdo pode produzir bem comerciavel”."* Por exemplo, a obra caida em

"7 Uma anélise sobre as questdes de direitos autorais envolvendo esse caso em ORLANDO, [?]. Ainda:
BRASIL. Decreto n° 16.651, de 23 de novembro de 1924. Abre ao Ministério da Justica e Negodcios Interiores
o credito especial de 2.965:000$, para pagamento, em apdlices da divida publica interna, das despesas com a
aquisicdo da propriedade intelectual das obras do senador Ruy Barbosa E D. Colecao das Leis da Republica
Federativa do Brasil. Disponivel em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2007.

'8 O Cédigo Civil de 1916, em seu art. 649, previa regras especificas ao direito autoral em matéria de sucessdo:
“[...] § 2° Se morrer o autor, sem herdeiros ou sucessores até o 2° grau, a obra caira no dominio comum. § 3°
No caso de caber a sucessao aos filhos, aos pais ou ao conjuge do autor, ndo prevalecerd o prazo do § 1° e o
direito s6 extinguira com a morte do sucessor”.

P LIPSZYC, 1993, p. 129; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 57. Uma analise jurisprudencial relativa as obras
de artista conhecido, ja falecido, cujos direitos de autor sdo reclamados pelo conjuge (sucessora) em: BRASIL.
Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul. Agravo de instrumento n°® 70016386864. Agravante: Aurora Ramos
Braun. Agravado: USA Discos. Décima Camara Civel. Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, Porto
Alegre, 28.09.2006. Disponivel em: <www.tjrs.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008. Sobre a tutela dos direitos
patrimoniais e extra patrimoniais do autor por seus sucessores ver decisdo: BRASIL. Superior Tribunal de
Justica. Recurso Especial n° 74.473 RJ (95/0046745-3). Relator: Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira.
Brasilia, 25.02.1999. Disponivel em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008. Uma importante
discussao sobre os direitos dos sucessores em relagdo a obra protegida pelo direito de autor foi desenvolvida
na decisdo: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n° 55.183 SP. Tribunal Pleno.
Brasilia, 17.4.1964. Publicagdo: ADJ, 30.7.1964, p. 556; DJ, 2.7.1964, p. 2140. Ement. vol. 583-01, p. 268.
Disponivel em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

S0 MIRANDA, 1983, t. 16, p. 84-85.

U Art. 41, 1, e art. 45, da Lei n° 9.610/1998.

2 MIRANDA, 1983, t. 16, p. 95.
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dominio publico, por exemplo, um livro, pode ser traduzido e, desse modo, passar a constituir
uma obra derivada, ou seja, uma nova protegida por direitos de autor'®,

Observa-se que, no Brasil, a Lei n° 5.988, de 1973, estipulava o pagamento pelo uso
das obras em dominio publico, porém essa disposicao foi revogada. No entanto, em alguns
paises, como ¢ o caso da Argentina, o uso de obras em dominio publico ¢ pago (dominio
publico pagante)'®.

No tocante aos direitos morais, no que se refere as obras caidas em dominio publico,

competira ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra'®

. Diferentemente, no caso de o
autor deixar sucessores, com a sua morte, os direitos morais sdo transmitidos aos seus
sucessores, particularmente os previstos nos incisos I a IV, do art. 24'®, Nesses casos, 0s
sucessores sub-rogam-se no exercicio dos direitos, podendo, desse modo, exercer as
faculdades negativas ou defensivas do direito moral, contudo, ndo podem aliena-los e
tampouco renuncia-los'’.

Quando houver dois ou mais sucessores, ocorrera a comunhdo hereditaria dos
direitos. Essa comunhdo pode ser conservada pela partilha, ou pode cessar antes'®. Se a

indivisdo prolongar-se além da partilha, tem-se o regime da co-titularidade de direitos de

autor.

2.1.3.9 A co-titularidade

A co-titularidade de direitos de autor pode surgir em decorréncia de distintos fatos,
pela via origindria ou derivada. Originariamente, a co-titularidade pode ocorrer em virtude da
co-autoria na criacdo de obra literdria, cientifica ou artistica. De modo derivado, ¢ possivel
haver a co-titularidade quando, por exemplo, os direitos de autor sdo transmitidos a dois ou
mais sucessores, ou sao transferidos por cessdo a duas ou mais pessoas.

No caso de co-autoria, conforme se trate de obra em co-autoria ou de obra

audiovisual, a lei prevé regimes juridicos especiais, estabelecendo regras de aquisicdo e

'8 Conforme o art. 14, da Lei n° 9.610/1998: “E titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou
orquestra obra caida no dominio publico, ndo podendo opor-se a outra adaptagdo, arranjo, orquestracao ou
tradug@o, salvo se for copia da sua”.

134 Ver Lei autoral argentina; LIPSZYC, 1993.

185 Art. 24, § 2°, Lei n® 9.610/1998.

%9 Art. 27, Lei n° 9.610/1998. Ver ainda Art. 35 desta lei.

187 Art. 24, § 1°c/c Art. 27, Lei n® 9.610/1998. Ver ainda art. 27 e 35, da Lei n° 9.610/1998. Ver comentarios de
LIPSZYC, 1993, p. 127.

88 MIRANDA, 1983, t. 16, p. 84-85.
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exercicio dos direitos sobre a obra intelectual. Na situagdo de co-titularidade pela via
derivada, a lei ndo estabelece regras no tocante ao exercicio dos direitos comuns. Desse modo,
na falta de convencao entre os co-titulares a esse respeito, entende-se que se aplica, no que for
cabivel, o regime das obras em co-autoria, que serd analisado posteriormente. Ainda,
considera-se que podem ser aplicadas, subsidiariamente, as disposi¢des do codigo Civil no
tocante ao condominio, quando nao forem contrarias aos principios e regras do direito
autoral'®.

Observar-se que, de modo geral, a legislagdo de direitos autorais brasileira tem por
referéncia o autor singular. Nao obstante, sdo estabelecidas regras especificas de atribuig¢ao de

direitos em relagdo as obras criadas por uma pluralidade de autores'”

. Nesse sentido, tém-se
os regimes de obra em co-autoria'”', obra coletiva e obra audiovisual. Esses distintos regimes
juridicos tratam de organizar as relagdes entre os autores e demais pessoas envolvidas no ato
de criagdo da obra protegida'®?, ¢ de regular a titularidade de direitos sobre tais obras'”.
Assim, ha que se distinguir a analise em relacdo as obras que envolvem uma pluralidade de
sujeitos que participam do ato de criacao.

Ademais, hd que se diferenciarem essas obras daquelas que envolve uma pluralidade
de objetos protegidos, caracterizadas pela presenca de outras obras pré-existentes, como é o
caso da obra derivada'®. Nesse sentido, importa analisar inicialmente a titularidade de

direitos sobre a obra derivada, para entdo tratar da titularidade de direitos das obras em co-

autoria, coletivas ¢ audiovisuais.

2.1.4 A titularidade de direitos sobre a obra derivada

As composi¢des musicais, adaptagdes, traducdes e outras transformagdes de obras
originais, sdo os principais exemplos de obras derivadas. Além delas, hd outras obras que

podem se caracterizar como derivadas, tais como as coletineas, compilagdes, antologias,

'% Nesse sentido, no direito espanhol, VAZQUEZ LEPINETTE, 1996.

0 SAIZ GARCIA, 2000, p. 169

I A obra em colaboragio, assim denominada em muitas leis nacionais, inclusive na lei de direito de autor de
1973, derrogada no Brasil, passa a ser denominada obra em co-autoria. Ver art. 4°, VI, “a”, Lei n°® 5.988/1973,
y art. 5°, VIIL, “a”, Lei n® 9.610/1998.

%2 Art. 5°, VIII, “a”, “h” e “i”, Lei n® 9.610/1998.

3 LIPSZYC, 1993, p. 123; SAIZ GARCIA, 2000, p. 170-173.

194 Sobre a obra derivada ver art. 5°, VIII, “g” e “f”, e art. 7°, XI, Lei n® 9.610/1998. Ver ainda art. 14 e 29, desta
lei; Convengdo de Berna, art. 2°, §3°, art. 8 e 12; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 52-54; LIPSZYC, 1993, p.
126; ASCENCAO, 1997, p. 84-85.
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enciclopédias, dicionarios, bases de dados e outras obras, que, por sua selecao, organizagao ou
disposi¢do de seu contetido, constituam uma criagao intelectual'”.

Um manuscrito que incorpora uma fotografia pré-existente ¢ incorporado a uma
coletanea. Um romance ¢ traduzido e, posteriormente, adaptado para o roteiro de um filme.
Em todos esses casos, a nova obra deriva de uma criacdo pré-existente. Conforme a
quantidade de obras pré-existentes torna-se mais complexa a analise da titularidade de uma
obra derivada.

A obra derivada ¢ caracterizada por se constituir em uma cria¢ao intelectual nova que
resulta da transformacdo'® de uma (ou mais) obra originaria'’. Ela é protegida como obra
intelectual nova, sem prejuizo dos direitos do autor da criagao originaria. Assim, ainda que a
obra derivada tenha por base esséncia criadora pré-existente, ela existe e tem tutela propria,
independentemente de a obra pré-existente estar ou ndo protegida'”.

Nesse contexto, o estudo da titularidade de direitos sobre as obras derivadas tem
presente a grande complexidade do tema, ensejada principalmente por envolver uma

pluralidade de obras resultantes de distintos atos de criagdo, bem como uma pluralidade de

pessoas, autores e titulares dessas criagdes.

2.1.4.1 Os sujeitos de direitos

As nogdes de autor e titular, anteriormente analisadas, servem para tratar também das
obras derivadas. Contudo, cumpre distinguir a qualidade de autor de uma obra origindria e a

de autor de uma obra derivada, tendo em conta que ambos ndo se confundem'”.

% Art. 7°, V, X1, XIII, Lei n° 9.610/1998.

196 «A transformagio comporta uma atividade de carater criativo cujo resultado produz, por sua vez, uma obra
original distinta da obra transformada” (tradugdo livre) (SAIZ GARCIA, 2000, p. 173-174). Varias podem ser
as modalidades de transformacdes, além das enunciadas na lei. No mesmo sentido, em relacdo a lei argentina,
ver VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 55. Com base na legislacdo espanhola, SAIZ GARCIA comenta que sera
protegida a obra sempre que a mesma resultar em uma obra derivada original, e que as meras modificagdes de
formato por exigéncias técnicas nio ddo lugar a obras derivadas (SAIZ GARCIA, 2000, p. 287).

7 Art. 5, VIII, (g), Lei n® 9.610/1998. E originaria a criagdo em relagdo a obra derivada. Pode uma obra ser
derivada de criagdo caracteristicamente derivada.

8 Art. 2.3 e 2.5, Convengio de Berna. “Sdo objeto de prote¢io mediante direitos de autor as adaptagdes,
tradugdes e outras transformagdes de obras originais, apresentadas como criagdo intelectual nova” (Art. 7°, XI,
Lein®9.610/1998).

19 A legislagdo francesa estabelece como condigo para a obra se caracterizar como derivada que ela seja criada
sem o concurso do autor da obra original (Art. L113-2, alinea 2, do Cddigo de Propriedade Intelectual, da
Franca) (POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 262 e p. 268-269). Nesse sentido também a doutrina argentina.
Conforme VILLALBA e LIPSZYC consideram as obras compostas [derivadas] as novas obras que
incorporam uma obra originaria sem a participagdo do autor desta tltima (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p.
54).
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O autor da obra derivada ¢ a pessoa fisica criadora desta obra, ou seja, que realiza a
transformagdo de uma criagdo pré-existente, independentemente de esta estar ou nao
protegida por direitos autorais®*’. Por exemplo, é o tradutor o autor da tradugdo, porém, nio é
ele o autor do livro (obra originaria). O autor da obra originaria ¢ a pessoa que a criou™".
Nesse sentido, na divulgacdo da nova obra, devem-se identificar ambos os autores, da obra
origindria e da obra derivada, por exemplo, indicando o nome do autor do livro € o nome do
tradutor (autor da tradugao) da obra.

Cumpre observar que o fato de a obra originaria estar protegida ou ndo por direitos
autorais nio incide diretamente sobre a autoria da obra derivada, contudo, afeta a titularidade

e 0 exercicio dos direitos sobre a obra*®?

. Em regra, considera-se titular de direitos de autor da
obra derivada quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caida no dominio publico™”. No
entanto, no caso de obra origindria estar protegida a situacdo ¢ diferente. Neste caso, somente
sera titular de direitos sobre obra derivada a pessoa que tenha criado a nova obra devidamente
autorizado pelo titular da obra originaria. Desse modo, no que se refere a titularidade,

distinguem-se os titulares de cada uma das obras, origindria e derivada.

2.1.4.2 A titularidade do autor de criacao derivada de obra em dominio publico

Conforme estipula a legislagdo brasileira ¢ “titular de direitos de autor quem adapta,
traduz, arranja ou orquestra obra caida no dominio publico”.** Cumpre assinalar que esse rol
de atividades que ensejam a transformagao de uma obra pré-existente ndo ¢ taxativo™®.

Desse modo, tem-se que a titularidade originéria de direitos de autor sobre a nova

criagdo ¢ do proprio criador da obra derivada®*

, € ndo corresponde ao criador da obra
origindria caida em dominio publico. Importa observar que no caso de a obra derivada se
constituir em uma obra coletiva, dever-se-a4 observar as disposi¢des a ela aplicdveis em

matéria de titularidade de direitos.

20 Art. 11 e 14. Aplica-se da mesma forma as regras de identificagdo do autor, como as previstas no art. 12 ¢ 13.
Ver ainda art. 15, §1, da Convengao de Berna; LIPSZYC, 1993, p. 126. Sobre o conceito de autor, inclusive de
obra derivada, VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 53.

' Em algumas legislagdes nacionais, como é o caso da Franga, a exigéncia de que o autor da obra originaria e o
da obra derivada sejam pessoas distintas é essencial para uma obra se caracterizar como derivada.

*2 Ver art. 14, Lei n® 9.610/1998.

293 Art. 14, primeira parte, Lei n° 9.610/1998.

2% Art. 14, primeira parte, Lei n°® 9.610/1998.

295 Nesse sentido, VILLALBA, LIPSZYC, p. 55.

296 Nesse sentido, LIPSZYC, 1993, p. 126.
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O fato de a obra pré-existente estar em dominio publico possibilita a qualquer pessoa
a sua transformac¢do, com a ressalva de que nao seja ofensiva aos direitos morais de seu autor.
Quanto a pessoa que realiza a transformacao, ela ndo pode se opor a outra adaptacdo, arranjo,
orquestra¢do ou tradugdo da obra em dominio publico, porém podera se for copia da sua®’.
Assim, os direitos do autor da obra derivada sdo resguardados, inclusive o de impedir a

transformacao de sua obra®®.

2.1.4.3 A titularidade do autor de criacio derivada de obra protegida

No caso de a obra originaria estar protegida, qualquer modificacdo desta obra por
terceiros dependera de autorizagio. E o titular dos direitos patrimoniais de autor da obra quem
tem o direito exclusivo de autorizar o seu uso em quaisquer transformagdes, tais como:
adaptacdo, arranjo musical e quaisquer outras transformagdes®”; traducdo para qualquer
idioma*"; inclusdo em fonograma ou produ¢do audiovisual; inclusio em base de dados,
armazenamento em computador, microfilmagem e demais formas de arquivamento do
género®"'.

Ao autor da obra originaria reservam-se seus direitos morais, tais como: o de
assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificagdes ou a pratica de atos que,
de qualquer modo, possam prejudica-lo ou atingi-lo, como autor, em sua reputacdo ou honra,
e 0 de modificar a obra, antes ou depois de utilizada®".

A transformacdo de uma obra, como, por exemplo, a tradug¢do, para uso pessoal e
restrito (ndo econdmico) ndo ¢ vedada pela ordem juridica. Considera-se que ninguém pode
proibir certa pessoa, que, exemplificativamente, tendo adquiriu o exemplar de um livro, o
traduza para seu uso estritamente pessoal’”’. Como coloca Miranda, “a ninguém ¢ vedado

- : - .1 55 214
traduzir; o que se veda € reproduzir-se o traduzido”.

27 Art. 14, segunda parte, Lei n® 9.610/1998.

2% yer VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 53-54.

299 Art. 12, Convengio de Berna.

219 Art. 8 e art. 11ter (2), Convengio de Berna.

2 Art. 29, TIL, IV, V e IX Lei n° 9.610/1998. Ver ainda art. 87, II, Lei n® 9.279/1998.

212 Art. 24, IV e V, Lei n° 9.610/1998.

213 MIRANDA, 1983, t, 16, p. 103-104. Nao constitui ofensa aos direitos autorais conforme o art. 46 e 47, da Lei
n°9.610/1998.

214 MIRANDA, 1983, t. 16, p. 102.
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Contudo, quando a obra derivada for objeto de reproducdo ou outra modalidade de
uso, a sua transformacio depende de autorizagdo®'’. Nesse sentido, o surgimento dos direitos
de autor sobre a obra derivada depende da autorizag¢@o do autor da obra originaria®"®. O uso da
obra por qualquer modalidade, tais como a traducdo, adaptacdo, arranjo musical ou qualquer
outra transformagdo, depende da autorizagdo prévia e expressa do autor ou do titular de
direitos sobre ela"”.

Assim, com a realizacdo da criagdo derivada (por exemplo, de uma traducdo),
devidamente autorizada, havera duas proteg¢des distintas, uma relativa a obra originaria (livro
original) e outra sobre a obra derivada (livro traduzido)*®. Os direitos sobre ambas as obras
coexistem, sem que se caracterize co-autoria por parte dos autores das distintas criagdes”’. O
autor da criacdo derivada e o autor da obra originaria ndo sdo co-autores, salvo no caso de a
obra derivada ser feita com a efetiva colabora¢ido de ambos os autores™.

O autor da obra derivada investe-se de todos os direitos sobre ela’*!

, entretanto, com
as ressalvas previstas nos termos e condi¢des pactuados na autorizacao de transformacao da
obra originaria por seu titular*?>. Assinala-se que podem ser estabelecidas condigdes quanto a
exploragdo da obra derivada, tais como limites territoriais, temporais ¢ de modos de
exploragdo, assim como condigdes de ordem artistica, filosofica, cientifica ou moral**. Por

exemplo, o autor de obra teatral que autoriza a sua tradugdo ou adaptagao pode fixar um prazo

215 Do contrério, a obra derivada nfio nasce como obra protegida (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 53).

21 De acordo com o caso, a transformagdo ndo autorizada por constituir em ofensa ou violagdo dos direitos de
autor. Ver Art. 184, do Cddigo Penal, Decreto-Lei n® 2.848/1940 (BRASIL. Decreto-Lei n°® 2.848, de 07 de
dezembro de 1940. Institui o Codigo Penal. Disponivel em: <http://www.presidencia.gov.br/> Acesso em: 10
nov. 2007).

217 Art. 29, caput, Lei n° 9.610/1998.

218 Institui-se um regime de protecio de direitos de autor da obra derivada, sem prejuizo dos direitos de autor da
obra original. Ver art. 87, Lei n® 9.279/1998.

219 yer POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 261 ¢ ss.

220 Importa assinalar, como exemplo, que mera revisdo da obra traduzida pelo autor da obra originaria ndo o
torna co-autor da tradugio. Comentarios sobre a obra derivada em ASCENCAO, 1997, p. 84-85; VILLALBA,
LIPSZYC, 2001, p. 53.

21 O titular de direitos de obra derivada tem m direito equivalente ao do titular da obra originaria. Vale anotar
que na legislacdo argentina, ainda que o autor da obra origindria ndo seja qualificado como co-autor da obra
derivada, ele possui um “direito de co-autor”. Assim, para a utilizacdo da obra derivada se requerem a
autorizagdo de ambos os autores (da obra originaria e da derivada) (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 54).

222 pPOLLAUD-DULIAN, 2005, p. 275-276.

22 Ver VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 54-55; MIRANDA, 1983, t. 16, p. 103; POLLAUD-DULIAN, 2005, p.
265.
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para utilizagdo da obra em representagdes publicas®*. Cumpre recordar os termos acordados

na autoriza¢do de uso interpretam-se restritivamente®,

2.1.4.4 A titularidade do cessionario

Conforme anteriormente analisado, ¢ possivel a cessdo total ou parcial dos direitos
patrimoniais de autor, operando-se a transferéncia de titularidade ao cessionario > .

*7_ contendo essencialmente o objeto de cessdo™ e

A cessao realiza-se por instrumento escrito
as condigdes quanto a tempo, lugar e prego®”.

Particularmente no tocante ao objeto de cessdo, ao cessionario importa observar se a
obra derivada foi autorizada pelo titular da obra originaria e em que condi¢des. Com a cessao,
0 cessiondrio passa a ter direitos e obrigagdes em relagdo a obra e, no caso de obra derivada, o
cessiondrio fica também sujeito aos termos e condig¢des estabelecidos na autorizagdo. Por
exemplo, no caso de contrato de edi¢do*’, o editor devera observar os termos da autorizagido
que inclusive pode dispor sobre a edigdo da obra™'.

Além disso, ao publicar a obra, o editor deverad observar as disposicoes legais no
tocante as obras derivadas, como, por exemplo, mencionar em cada exemplar o titulo da obra,

inclusive o titulo original, o nome do autor (da obra originaria) e, no caso de traducio, o nome

do tradutor®.

24 Art. 74, Lei n° 9.610/1998 “Apos o decurso do prazo a que se refere este artigo, nio podera opor-se o tradutor
ou adaptador a utilizagdo de outra tradugdo ou adaptacdo autorizada, salvo se for copia da sua” (Art. 74, p.u.,
Lein®9.610/1998).

225 Art. 4°, Lei n® 9.610/1998.

226 Art. 49, Lei n® 9.610/1998. “A transmissio total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza
moral e os expressamente excluidos por lei” (Art. 49, I, desta lei).

227 A lei determina que no caso de ndo haver estipulagio contratual escrita, o prazo méaximo sera de cinco anos.
Entende-se que este disposto ¢é aplicavel a licenga ¢ a consecugdo de direitos de autor (ver art. 49, III, Lei n°
9.610/1998). Quanto a cessdo total e definitiva dos direitos, esta somente se admitira por estipula¢do contratual
escrita (Art. 49, 11, Lei n° 9.610/1998).

228 Sobre a alienagdo do titulo ou nome da obra, MIRANDA considera que “os titulos de jornais ou outros
periddicos somente podem ser alienados como a empresa ¢ a marca de industria e de comércio, com a propria
empresa ou género de industria ou de comércio”. (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 18).

> Art. 51, da Lei n° 9.610/1998.

B0 Ver Art. 5, X, e art. 53 a 67, da Lei n° 9.610/1998.

21 Art. 29, 11, da Lei n° 9.610/1998. As relagdes juridicas entre o tradutor e o editor podem ser as da total cessdo
dos direitos patrimoniais de autor ou de autorizacdo de edicdo em condi¢des exclusivas (contrato de edi¢ao) ou
ndo, com maiores ou menores restricdes no tocante aos aspectos quantitativos, qualitativos, temporais e
espaciais. Ver sobre o tema MIRANDA, 1983, t. 16, p. 107.

B2 Art. 53, p.u., Te II, Lei n° 9.610/1998.
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Na auséncia de autorizacao prévia e expressa para a realizagdo da obra derivada, o

editor responde solidariamente®?

com o autor da obra derivada por eventual ofensa ou danos
aos direitos autorais do autor da obra originaria. No Brasil, nesse sentido se manifestou o
Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territorios, em 2007, em um caso em que se
constatou a utilizagdo e alteracdo das obras fotograficas, para ilustrar um livro destinado a

comercializac¢do, sem a devida autorizagio do autor das fotos™*.

2.1.4.5 O licenciado e a titularidade da obra derivada

No caso de obra derivada de criagdo em dominio publico, em regra, permite-se sua
licenga de uso e exploragdo. Ademais, o titular podera autorizar ou impedir o uso de sua obra
por qualquer modalidade, inclusive a tradugdo, adaptagdo, arranjo musical ou qualquer outra
transformagdo. Contudo, ndo pode se opor a outra adaptacdo, arranjo, orquestragao, tradugao,

235

ou qualquer outra modifica¢do da obra originéria caida em dominio publico*”. Em quaisquer

dos casos, conforme observado anteriormente, ao licenciado ou mesmo a pessoa autorizada a

23 «Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depdsito ou utilizar obra ou
fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro
direto ou indireto, para si ou para outrem, sera solidariamente responsavel com o contrafator, nos termos dos
artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reproducdo no
exterior” (Lei n® 9.610/1998).

2% Nesse sentido se manifestou o Tribunal de Justi¢a do Distrito Federal e dos Territorios: “Ementa: Direito civil
e processual civil. Direitos autorais. Fotografias. Utilizagdo ndo autorizada. Preliminar: ilegitimidade passiva.
Editora. Rejei¢do. Mérito: Direito exclusivo do autor. Danos morais e materiais caracterizados. Indenizacdo
por danos morais. Critérios de arbitramento. Reduc¢do do quantum. 1. Em razdo da solidariedade com o
contrafator, prevista no artigo 104 da Lei n° 9.610/98, resta configurada a legitimidade da editora para figurar
no poélo passivo de demanda envolvendo violagao de direitos autorais. 2. Constatada a utilizagdo e alteragdo de
obra fotografica, para ilustrar livro destinado & comercializagdo, sem a devida autorizagdo do seu autor, deve a
editora responder pelos danos materiais e morais advindos de sua conduta. [...]” (BRASIL. Tribunal de Justica
do Distrito Federal e dos Territorios. Apelagdo Civil n° 2005.01.1.050176-9. Acorddao 284552. Apelante:
Vestcon Editora Ltda. Apelado: Mario da Silva Castello. Terceira Turma Civel. Relator Desembargadora
Nidia Corréa Lima. Brasilia, 15.8.2007. Disponivel em: <http://www.tjdft.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
“A empresa que confirma haver publicado o texto literario é parte legitima para figurar no po6lo passivo da
relagdo processual em que a parte autora pleiteia indenizagdo pelo uso ndo autorizado da obra. [...] As
coletaneas ou compilagdes sdo objeto de protecdo como direitos autorais, nos termos do art. 7°, inciso XIII da
Lei n® 9.610/98. A alegacdo de desconhecimento da adaptagdo do texto ndo exclui o dever de indenizar. Se a
litisdenunciada reconheceu a existéncia de contrato com a editora a0 mesmo tempo em que confessou haver
feito adaptagdo de obra literaria para o formato de fotonovela, sem mencionar a autoria, deve responder
regressivamente pelo pagamento da indenizagdo. [...] O desconhecimento da autoria do texto ndo se presta a
eximir a apelante do dever de indenizar. Com efeito, o veiculo de comunicacdo ¢ responsavel pelo conteudo de
suas publicacdes e, na espécie, restou violado o direito da autora, com a publicacdo da fotonovela sem
mencionar a autoria, contrariando os artigos 28 e 29 da Lei n° 9.610/1998” (BRASIL. Tribunal de Justica do
Distrito Federal e dos Territorios. Apelagdo Civel n® 1999.01.1.070008-2. Acorddo n° 184523. Apelantes: VM
- Produgdo e Comunicacdo Ltda e Paola Antony Gomes de Matos. Apelada: Helena Maria Ribeiro. Segunda
Turma Civel. Relator: Desembargador Romdo C. Oliveira. Brasilia, 25.8.2003. Disponivel em:
<http://www.tjdft.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

3 Art. 29 e 14, Lei n° 9.610/1998.
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criar uma nova obra nao se transfere a titularidade, mas somente o exercicio de alguns direitos
de autor.

No caso de a obra derivar de obra protegida, o licenciamento de uso ou exploracao
da nova obra pode estar sujeito a uma dupla autorizacdo. A obra derivada pode se sujeitar a
autorizacdo do titular da obra derivada e do titular da obra originaria, se o contrato que
autorizou a criagdo da obra derivada nada dispde a esse respeito. Isso porque, como a obra

original se incorpora na obra derivada, todo uso implica, por sua vez, a utilizagdo daquela®™®.

2.1.4.6 A titularidade do sucessor

Conforme comentado, em razdo de morte do autor, alguns direitos transmitem-se a
seus sucessores alguns direitos morais®’ e os direitos patrimoniais do autor, os quais deverao
observar os termos e condi¢cdes sobre 0s quais se autorizou a nova criacao.

No caso de o titular de uma obra derivada, por exemplo, o tradutor, morrer antes do
titular da originaria, sem deixar herdeiros ou sucessores, extingue-se o direito patrimonial de
autor sobre aquela obra (derivada), porém a obra ndo cai propriamente em dominio ptblico™®.
Conforme a situagdo, a exploragdo da obra derivada pode ficar dependente do consentimento
do autor da obra originaria. Assim, enquanto protegida a obra originaria, a obra que dela

deriva fica a ela vinculada®’.

2.1.4.7 A co-titularidade da obra derivada

De acordo com o mencionado anteriormente, autor da obra originaria e o autor da
obra derivada ndo se caracterizam como co-autores. Contudo, € possivel que a pessoa,
caracterizada como autor da criagdo originaria, realize a obra derivada em comum com outras
pessoas, sendo, assim, qualificada como co-autor da nova criagao. No entanto, assinala-se que

esta situacdo ndo retira os direitos do autor em relagdo a sua obra (origindria) frente a obra

PO LIPSZYC, 1993, p. 126; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 54.

BT Art. 24, § 1°,1a IV, Lei n® 9.610/1998.

28 Art. 43 e 45, I, Lei n® 9.610/1998.

29 Art. 29, Lei n° 9.610/1998; Art. 8, art. 11.2, 11bis(2), 11ter(2) da Convengdo de Berna. Sobre a questio ver
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 106.
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derivada®®. Nesse sentido, a co-titularidade da obra pode se constituir em decorréncia da co-
autoria. Ainda, as pessoas qualificadas como autores da criagdo derivada e da originaria, ainda
que ndo se caracterizem como co-autores, podem ser co-titulares da obra derivada, se assim
convencionarem®'.

Ademais, a obra derivada pode ser decorrer também da realizagdo da criagdo por
uma pluralidade de autores, independentemente de que algum deles seja o autor da obra
originaria*?*. Quando isso ocorrer, conforme o caso, aplica-se a ela o regime da obra em co-
autoria, da obra coletiva ou da obra audiovisual, observando-se ainda o regime da obra

derivada no que for aplicavel.

2.1.5 A titularidade de direitos sobre as criacoes de autoria plural: obra em co-autoria

Sdo bastante freqilientes as criagdes que resultam do concurso criativo de diversos

243

autores®”. Nesse sentido, a legislagdo buscando organizar as relagdes entre esses autores € a

obra que eles contribuiram para criar**, estabeleceu o regime das obras em co-autoria.
A obra em co-autoria refere-se ao que a derrogada lei de direitos autorais brasileira,

245

Lei n° 5.988, de 1973, denominava obra em colaboracdo”. Em regra, considera-se obra em

N . . . 246
co-autoria aquela criada em comum por dois ou mais autores” .

% Importa assinalar, como exemplo, que mera revisio da obra traduzida pelo autor da obra originaria ndo o
torna co-autor da tradugdio. Comentarios sobre a obra derivada em ASCENCAO, 1997, p- 84-85; VILLALBA,
LIPSZYC, 2001, p. 53.

21 Ver VILLALBA, LIPSZIK, 2001.

242 Ver sobre o tema no ordenamento juridico argentino em VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 54 ¢ ss.

* Segundo dados apresentados por VAZQUEZ LEPINETTE a respeito das obras cientificas na Alemanha,
enquanto que em 1960, menos de 40% dos trabalhos tinham um so6 autor, 30% dois autores, € 30% trés autores
e mais de trés autores (cerca de 10%); ao final dos anos 70, 25% dos trabalhos procediam de um sé autor, 35%
de dois autores, 20% de trés autores e o restante (20%) de quatro ou mais autores. Em 1910, cerca de 80% dos
trabalhos cientificos apresentavam um s6 autor, 20% dois e mais autores. (VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p.
25). No Brasil, o suposto crescimento do niimero de criagdes cientificas envolvendo uma pluralidade de
autores pode ser inferido a partir dos dados que apresentam o aumento da média de pesquisadores que
participam em grupos de pesquisa. Em 2004, conforme dados do Diretério dos Grupos de Pesquisa no Brasil,
apresentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq), a partir da analise
de cerca de 335 institui¢des, havia 19.470 grupos e 77.649 pesquisadores, com uma média de 6,1 pessoas por
grupo; enquanto que em 2000, havia aproximadamente 11.760 grupos, e a média de pesquisadores por grupo
era de 5,7. Segundo os dados do CNPQ, 2007 (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO (CNPQ). Diretério de Grupos de Pesquisa no Brasil. Censo 2002 e 2004.
Disponivel em: <http://dgp.cnpq.br/censo2004/series_historicas/index basicas.htm>. Acesso: 10 set. 2007).

2 POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 184.

25 Art. 4°, VI (a), Lei n® 5.988/1973.

26 Art. 5°, VIII (a), Lei n® 9.610/1998.
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2.1.51 Os sujeitos de direitos

Figura na obra em co-autoria a pluralidade de autores. Contudo, nao ¢ a pluralidade
de autores que os torna co-autores, € sim a participagdo dos diversos autores empreendendo

7 Na obra em co-

esforgos criativos para a consecucgdo da criacdo intelectual em comum
autoria ha a participa¢io de uma pluralidade de autores, que juntos ou separadamente®**, mas
levando em consideragdo suas contribuigdes mutuas, reinem esfor¢os para a consecugao de
um trabalho criativo comum®®.

As pessoas que simplesmente auxiliam o autor (ou autores) na produg¢do de uma
obra, “revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edi¢do ou
apresenta¢do por qualquer meio”, ndo se caracterizam como co-autores®’. Além disso, as
pessoas que realizam atividades, tais como simplesmente fornecer a idéia, realizar um
trabalho de orientacdo, corregdo ou revisdo™', executar operagdes técnicas sob as instrugdes
do autor, assim como financiar a produgdo da obra®?, também ndo apresentam a qualidade de

co-autores®.

7 Ver POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 184; SAIZ GARCIA, 2000.

8 Segundo LIPSZYC, “en la concepcion restringida de la obra en colaboracion [co-autoria] esta solo existe
cuando los coautores han trabajado juntos con un grado de com penetracion y en forma tal que, una vez
conclui da la obra, resulta imposible determinar cudl es la parte atribuible a cada uno de ellos; por ejemplo, dos
dramaturgos que escriben juntos una obra de teatro. [...] En la concepcion amplia, también se consideran como
obras en colaboracion aquellas en las cuales, si bien las contribuciones de los diferentes creadores son
individualizables, entre ellos ha habido acuerdo respecto de la forma en que aportarian sus partes a la obra
global y estas aparecen ligadas por una comunidad de inspiracion® Es el caso de las obras dramatico-musicales
y, en general, de las composiciones musicales con letra”. (LIPSZYC, 1993 p. 130-131). Entende-se que no
Brasil a legislagdo adota a concep¢do ampla de obra em co-autoria, até 1998 denominada “obra em
colaboracdo” (Art. Art. 4, VI (a), Lei n® 5.988/1973, ¢ art. 5°, VIII (a), Lei n® 9.610/1998).

9 VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 69-70. A contribuigdo dos diversos co-autores pode ser diversa qualitativa e
quantitativamente. Ver ainda MIRANDA, 1983, t. 16, p. 54-56.

20 Art. 15 § 1°, Lei n° 9.610/1998.

! Nesse sentido, a jurisprudéncia brasileira: “Ementa: Trabalho cientifico. Mestrado. Propriedade intelectual.
Alegacdo de co-autoria. “No caso dos autos, a participagdo do ora agravado restringiu-se tdo-somente a sua
orientagdo. O estudo foi desenvolvido pela autora, sob orientagdo do professor, como dissertacdo do curso de
mestrado em bioquimica da Universidade Federal do Parana. A colaboragdo do mesmo, entdo, a priori, estaria
vinculada apenas a orientagdo da autora na produgdo e pesquisa universitaria, o que difere sensivelmente da
figura da co-autoria. Ainda que o orientador ja trabalhasse no desenvolvimento da linha de pesquisa seguida
pela mestranda, certo que ela foi a autora do estudo, reservando-se ao Professor orientador, no ambito
universitario, a missdo de conduzir, dirimir davidas, encaminhar apenas o desenvolvimento do trabalho
cientifico destinado a obtengdo do grau: ndo a, de realizar a pesquisa ou confeccionar a dissertagdo, o que,
alias, se ocorresse, fraudaria sua posi¢ao de orientador. [...]".” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta
Regido. Agravo de instrumento n° 200404010216989 PR. Terceira Turma. Relator: Vania Hack de Almeida.
Porto Alegre, 07.11.2005. Publicagdo: DJU, 30.11.2005, p. 721. Disponivel em: <http://www.trf4.gov.br>.
Acesso em: 15 jan. 2008.)

2 POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 186.

253 Segundo POLLAUD-DULIAN, as pessoas que realizam operacdes de execugdo material sobre o controle do
autor, tais como o técnico ou o operario ndo realizam aporte criativo e, assim, ndo podem ser considerados
autores ou co-autores (POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 259).
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Como esclarece Antequera Parilli, ¢ o cardter criativo, € ndo o carater meramente
técnico, que define a participagdo de cada uma das pessoas no esfor¢o comum e, por
conseguinte, determina sua condi¢do de co-autor®*. Na pratica nem sempre ¢ simples
determinar a qualidade do esfor¢o empreendido pelas pessoas. Como exemplo, hd o caso
analisado pela Corte de Cassacdo Francesa, em 1973, a respeito de algumas esculturas de
autoria de Renoir. Neste caso Guino (aluno de Renoir), que realizou o trabalho técnico de
esculpir sob as instru¢des de Renoir, pleiteava a co-autoria das obras. A Corte acolheu seu
pedido. Na decisdao considerou-se que no dominio das artes plasticas a execugdo do trabalho
técnico apresenta um papel essencial na criacdo da obra. Além disso, entendeu-se que o aluno
ao executar o trabalho teria certa margem para aplicar seu esfor¢o criativo pessoal. Dessa
forma, a Corte decidiu que a atividade realizada por Guino era dotada de esforco criativo e,
com isso, ele foi qualificado como co-autor das esculturas juntamente com Renoir*.

Esse exemplo demonstra que a qualidade de co-autor esta relacionada a qualidade
(criativa) do esfor¢o que a pessoa realiza para a consecugdo da criagdo comum. O que nem
sempre ¢ claro nas atividades que as pessoas realizam. Desse modo, precisa-se avaliar caso a
caso para se determinar a autoria em relacdo a uma obra.

Além dos requisitos qualitativos, importa observar os aspectos temporais, ou seja, a
contribuicdo criativa deve ser empreendida durante o periodo de consecugdo da criagdo
comum, no periodo de “gestacdo da obra final”, e ndo depois do ato de criagdo, momento
posterior a conclusdo da obra. Assim, por exemplo, quem intervém na fase de exploracdo da
obra, ndo sera co-autor. Conforme a situagao, podera ser co-autor de uma obra derivada®®.

Quanto a titularidade, em regra, o regime da obra em co-autoria assegura os direitos
em comum a todos os co-autores, constituindo uma situagdo de co-titularidade de direitos
entre eles. Nessa situagdo, ainda, ¢ admissivel a transferéncia da co-titularidade, de modo que
pode adquirir a qualidade de titular, ou co-titular, desse tipo de obra, qualquer pessoa natural

ou juridica, ndo qualificada como co-autor.

2% ANTEQUERA PARILLI, 2007, p. 32. Segundo CHAVES, para que a participagdo corresponda qualidade de
autor € necessario que ela “tenha certa importancia e dignidade intelectual”, ndo se reputado co-autor quem
“somente contribuiu com conselhos para a formagdo da obra” (CHAVES, 1995). Ver ainda ASCENCAO,
1997, p. 87-88.

23 POLLAUD-DULIAN, p. 191-192. Ver ainda VILLALBA, LIPSZYC, p. 73.

26 SAIZ GARCIA, 2000, p. 179-180. E possivel que a obra em co-autoria assuma também as caracteristicas de
uma obra derivada “Es asimismo posible pensar en una superposicion entre las relaciones de colaboracion y
las de incorporacion, esto es, en una obra en colaboracion que es incorporada posteriormente a otra para
formar una obra compuesta, obra compuesta que, a su vez, puede incluso ser objeto de colaboracion entre
varios autores” (VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, 128).
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2.1.5.2 A co-titularidade

Com o ato de criacdo constituem-se os direitos de autor e, com base na regra da
autoria, conferem-se ao autor a titularidade dos direitos sobre a criagdo do espirito. Quando
esse ato ¢ realizado por vérias pessoas, em co-autoria, os direitos sdo assegurados aos co-
autores em regime de co-titularidade sobre a obra. E o ato de criagdo (ato-fato juridico) que
desencadeia a situagdo de co-titularidade, ¢ ndo a mera declaracao de vontade de colaborar na

»7 Esta considera¢do deve ser levada em conta na ocasido da identificagdo dos

criacdo da obra
e~ .. . . 258
co-autores e, destarte, na atribuicdo de direitos aos seus respectivos titulares™".

Em regra, atribui-se a co-autoria da obra aqueles em cujo nome, pseudéonimo ou sinal
convencional for utilizado. A omissao do nome de co-autor na divulgacdo da obra ndo
presume o anonimato ou a cessdo de seus direitos*”, cabendo a qualquer tempo o co-autor
reivindicar sua autoria®®.

No caso da obra em co-autoria, os co-autores da obra intelectual sdo co-titulares
origindrios dos direitos morais € patrimoniais sobre a obra em seu conjunto, € exercerao os
seus direitos de comum acordo, salvo convengao em contrario.” Nao havendo estipulagdo em
contrario, a regra ¢ a da unanimidade para o exercicio dos direitos de autor em co-titularidade.

Contudo, conforme a obra seja divisivel ou indivisivel*” havera distintos efeitos

L. -~ ;. s : 263
praticos, destacadamente em relagdo ao exercicio de certos direitos pelos co-titulares™”.

1 264

No caso de obra em co-autoria divisivel ***, é possivel que as contribui¢des

individuais sejam exploradas separadamente por seus respectivos autores. Assim, pode o co-

T SAIZ GARCIA, 2000, p. 183-184.

258 Assegura-se constitucionalmente, nos termos da lei infraconstitucional, a protecdo das participagdes
individuais nas obras criadas em regime de co-autoria (obras coletivas em sentido amplo) (Art. 5°, XXVIII (a),
da Constituigdo Brasileira de 1988).

29 Art. 15 e art. 52, Lei n° 9.610/1998. Nos termos da Lei n° 5.988/1973, art. 55, até prova em contrario,
presumia-se que os colaboradores (co-autores) omitidos na divulgagdo ou publicacdo da obra haviam cedido
seus direitos aqueles em cujo nome foi ela publicada. Cumpre anotar que em algumas legislagdes estrangeiras
ha esta presuncdo, como na Argentina,

0 Art. 24,1, Lei n° 9.610/1998.

201 Art. 23, Lei n° 9.610/1998. Ver art. 32 e 42, desta lei.

22 Ver MIRANDA, 1983, t.16, p. 54. Diz-se obra em colaboragdo perfeita, quando obra ¢ indivisivel, e
imperfeita, quando a parte de cada autor pode ser facilmente individualizada e separada sem alterar a natureza
da obra (LIPSZYC, 1993, p. 131).

2 Outro efeito diz respeito ao prazo de prote¢io dos direitos patrimoniais sobre as obras. Com relagdo ao prazo
de protecao dos direitos patrimoniais sobre a obra divisivel, aplica-se a regra geral de setenta anos contados de
1° de janeiro do ano subseqiiente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessoria da lei civil. No caso de
obra em co-autoria indivisivel, esse prazo sera contado da morte do ultimo dos co-autores sobreviventes, € no
caso do co-autor que falecer sem sucessores, acrescera aos dos sobreviventes os direitos patrimoniais desse co-
autor (Art. 42, Lei n® 9.610/1998).



62

autor explorar separadamente todas as faculdades inerentes a sua criagdo como obra
individual, no entanto, veda-se qualquer utilizagdo que possa acarretar prejuizo a exploragao
da obra comum*®.

A obra em co-autoria divisivel pode acarretar, conforme o caso, em uma dupla
protecdo, uma relativa a obra em co-autoria em si e outra relativa a obra individual, passivel
de ser utilizada, com as ressalvas antes expostas, e protegida separadamente. Contudo, a
protecdo da obra em co-autoria tem sua propria independéncia em relagdo a obra individual.
De fato, o resultado comum, consubstanciado na obra em co-autoria, ndo ¢ equivalente & mera
soma das obras individuais. Como exemplo, uma obra que reune géneros artisticos diferentes,
como a obras litero-musical, em que hé a contribuicdo do compositor, com a musica, ¢ a do
poeta, com a letra. Nesse caso, as contribui¢des de cada um dos autores podem ser
perfeitamente separadas, no entanto, a sinergia que a reunido dessas obras proporciona se
perde ao dissocia-las*®.

Quanto as obras em co-autoria, sua publicacdo ou a autorizacao de sua publicagdo
depende do consentimento de todos os co-autores, de comum acordo®”’. Ndo obstante, no caso
das obras indivisiveis, existe a excecdo relativa a publicacdo de colecdo das obras completas
de cada autor, desde que sua utilizagdo ndo cause prejuizos a exploragdo da obra comum®®.

Particularmente no caso de haver divergéncia em relacdo a publicacdo da obra
indivisivel, os co-autores decidirdo por maioria. Essa regra busca suprimir a falta de
consentimento de um co-autor quanto a publica¢do da obra. Trata-se de uma excec¢do legal a
regra da unanimidade, a partir do qual os co-autores exercem de comum acordo seus

269

direitos®”. Na pratica, na situacao de haver somente dois co-autores, pode ser dificil decidir

por maioria, pois a decisdo ou serd unanime ou, no caso de um dos co-autores deter um cota

270

maior que cinqiienta por cento’””, o autor com maior cota-parte sempre terd o poder de

decisdo. Em situagdes como essas, € que podem gerar prejuizo muito elevado a parte

% Esta concepgdo de co-autoria é considerada ampla (laxa), como nos sistemas francés, portugués, belga e
espanhol. Distintamente da co-autoria em sentido estrito, como os ordenamentos aleméo e o italiano, em que
s6 concebem uma situacdo quando a obra protegida ¢é resultado das contribuigdes de varias pessoas cujas
contribuigdes sdo indistinguiveis e indivisiveis (SAIZ GARCIA, 2000, p. 190-191).

265 Art. 15, § 2°, Lei n° 9.610/1998. Ver LIPSZYC, 1993, p. 132.

26 SATZ GARCIA, 2000, p. 199-200.

7 Art. 32 e 42, Lei n° 9.610/1998. Ver ANTEQUERA PARILLI, 2007, p. 37; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p.
71.

2% Art. 32 e art. 15, § 2°, Lei n® 9.610/1998. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 71-72; LIPSZYC, 1993, p. 132.

269 Art. 23, Lei n° 9.610/1998. Uma analise sobre esses principios ¢ feita por SAIZ GARCIA, 2000, p. 216-218.

1% Ainda que em principio tenha-se a igualdade de direitos na obra em co-autoria, a contribuicdo dos diversos
co-autores pode ser diversa qualitativa e quantitativamente.
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dissidente, entende-se que pode ser levado a juizo®”' ou a arbitragem, se houver acordo entre
os co-autores. Cumpre anotar, nesse caso, que ao co-autor dissidente resguarda-se o direito de
ndo contribuir para as despesas de publicacdo, renunciando sua parte nos lucros, bem como o
de vedar que o seu nome se indique na obra*”’.

Ademais, cada co-autor da obra indivisivel pode, de modo individual, ¢ sem a
aquiescéncia dos demais, registrar a obra em co-autoria ¢ defender seus proprios direitos

contra terceiros?”

. Em relagdo a defesa de seus proprios direitos contra terceiros destacam-se
dois casos julgados, em 1997 e 2000, pelo Superior Tribunal de Justica (STJ), em que o autor
buscava prosseguir o processo judicial em que pleiteava a extingdo por vontade unilateral de
contratos de edi¢do 7’* de suas obras, inclusive envolvendo obras em co-autoria. O
entendimento da Quarta Turma do STJ foi no sentido de que ¢ dispensavel a participacdo no
processo (em litisconsorcio ativo) dos parceiros do autor (co-autores) nas composicdes
editadas, pois “qualquer dos colaboradores da obra indivisivel tem autonomia para defender
seus direitos”. Assim sendo, o STJ acolheu o pedido, considerando “juridicamente possivel a
extingdo de contrato de edicdo e de mandato, seja pela manifestagdo da vontade unilateral do
editado (denuncia ou resilicdo) ou do mandante (revogacdo)”.*”

A partir disso, tem-se que, em regra, os direitos de autor sobre a obra em co-autoria
sdo assegurados originariamente aos co-autores, em regime de co-titularidade. De modo

distinto opera o regime das obras coletivas, conforme serd analisado a seguir.

1 Nesse sentido dispunha o revogado Cédigo Civil, 1916, art. 654: [...] divergindo os colaboradores, decidira a
maioria numérica, ¢, em falta desta, o juiz, a requerimento de qualquer deles”.

22 Art. 32, § 2°, Lei n° 9.610/1998.

213 Art. 32, § 3°, Lei n° 9.610/1998. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 70.

" BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n° 265137 SP (2000/0064107-3). Recorrente:
Guilherme Aratijo Producdes Artisticas Ltda — GAPA. Recorrido: Gilberto Passos Gil Moreira. Quarta Turma.
Relator Ministro Ruy Rosado De Aguiar. Brasilia, 16.11.2000. Publicagdo: DJ 18.12.2000 p. 207. Disponivel
em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008; BRASIL. Superior Tribunal de Justi¢a. Recurso Especial n°
88079 RJ (1996/0009375-0). Recorrente: Guilherme Aratjo Producdes Artisticas Ltda — GAPA. Recorrido:
Gilberto Passos Gil Moreira. Quarta Turma. Relator: Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira. Brasilia,
04.11.1997. Data da Publicagdo: DJ, 15.12.1997, p. 66415; LEXSTJ, vol. 106, p. 160; RSTJ, vol. 105, p. 324.
Disponivel em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008. O cantor e compositor Gilberto Gil busca perante
a Justica (desde 1992) a extingdo por vontade unilateral de contrato de edigdo com a Editora Musical
Arlequim, assinado em 1966, que permite a ela a edigdo e administracdo de 30 composi¢des de sua autoria,
algumas delas exclusivas e outras feitas em parceria. Entre os parceiros das 30 composi¢des estdo Caetano
Veloso (Lia), Torquato Neto (Domingou e Marginalia) e Capinam (Soy Loco por ti, América).

3 Segundo manifestou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, relator do Acérdio (BRASIL. Superior Tribunal de
Justica. Recurso Especial n° 265137 SP (2000/0064107-3). Recorrente: Guilherme Aratjo Producoes
Artisticas Ltda — GAPA. Recorrido: Gilberto Passos Gil Moreira. Quarta Turma. Relator Ministro Ruy Rosado
De Aguiar. Brasilia, 16.11.2000. Publicag¢@o: DJ 18.12.2000 p. 207. Disponivel em: <www.stj.gov.br>.
Acesso em: 15 jan. 2008).
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2.1.6 A titularidade de direitos sobre as criacoes de autoria plural: obra coletiva

A obra coletiva ¢ aquela criada por iniciativa, organizagao e responsabilidade de uma
pessoa natural ou juridica, que a publica sob seu nome ou marca, e se constitui pela
participagdo de varios autores, cujas contribuigdes se fundem em uma criagdo auténoma”.
Costumam ser exemplos de obras coletivas as compilagdes, os diciondrios, as enciclopédias,
os livros organizados com artigos cientificos, assim como as bases de dados®”’.

Esse tipo de obra distingue-se da obra em co-autoria principalmente pela importancia
atribuida a fun¢do da pessoa que toma a iniciativa, organiza, e assume as responsabilidades
sobre sua cria¢do, e pela relagdo entre os autores que participam de sua elaboragdo?”®.
Enquanto na obra em co-autoria hé, de certa maneira, uma relagdo horizontal entre os co-
autores; na obra coletiva, a relacdo que surge entre os autores participantes, em vez de se dar
de maneira reciproca, se da entre cada um deles e a pessoa que organiza a obra, de maneira
vertical®”.

O carater coletivo ou nao da obra dependerd, por um lado, da relagdo entre o
organizador e os autores, que aportam contribuigdes intelectuais, e por outro, da autonomia

280 O carater autbnomo da obra coletiva é

alcancada no marco do conjunto da obra resultante
dado pelo resultado obtido pelo conjunto em relagdo as distintas contribuigdes, ¢ que deve se

constituir por si mesmo uma obra original®'.

2.1.6.1 Os sujeitos de direitos

Mais do que simplesmente estabelecer um tipo especifico de criagdo do espirito, o
regime juridico da obra coletiva trata de regular os interesses de uma pluralidade de sujeitos

que concorrem na criagdo e exploracdo da obra. Dessa forma, o papel dos sujeitos —

776 Art. 5°, VIIIL, “h”, LDA. Ver LIPSZYC, 1993, p. 132-133; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 74. Segundo
constata-se, o conceito de obra coletiva foi introduzido inicialmente nos paises de droit d'auteur pelo
legislador italiano, de 1941 (SAIZ GARCIA, 2000, p. 256).

m Convencao de Berna art. 2.5. Sobre as obras coletivas ver LIPSZYC, 1993, p. 133; VILLALBA, LIPSZYC,
2001, p. 74; VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 152 e ss; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 250 ¢ ss.

2 LIPSZYC, 1993, p. 133.

21 SAIZ GARCIA, 2000, p. 286.

20 yer SAIZ GARCIA, 2000, p. 286.

21 SAIZ GARCIA, 2000, p. 292.
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organizador e autores - na consecucdo da criagdo e seus direitos distinguem-se
perfeitamente™?.

Por um lado, ha a figura do organizador, que se refere a pessoa, fisica ou juridica,
que toma a iniciativa de criacdo e que, ademais, a organiza e assume as responsabilidades
sobre a obra®. A ele se assegura a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da
obra coletiva®™. O organizador pode ser pessoa natural ou juridica, de direito ptblico ou
privado,” independentemente de sua capacidade civil.

Por um lado, hé a figura do organizador, que se refere a pessoa, natural ou juridica,
que toma a iniciativa de criagdo de uma obra e que, ademais, a organiza ¢ assume as
responsabilidades sobre a criacao

Por outro lado, ha os autores, que s@o as pessoas fisicas que, atendendo as instrugdes

6 executam sua atividade intelectual,

do organizador e dentro do marco fixado por ele
aportando contribui¢des pessoais com o proposito da realizagdo da obra®’. A eles, lhes
corresponde a qualidade de titular dos direitos morais e patrimoniais sobre suas contribui¢cdes

individuais, quando per se se constituam obras passiveis de protegdo®*.

2.1.6.2 A titularidade do organizador

A aquisi¢ao dos direitos de autor em relagdo as obras coletivas nao se produz com

base na regra geral®™, mas sim com fundamento em disposi¢do especifica, que atribui a

22 SAIZ GARCIA, 2000 p. 281.

2 Art. 5°, VIII (h), Lei n° 9.610/1996

2% Art. 17, § 2°, Lei n° 9.610/1998.

% Quanto a obra de origem estrangeira de titularidade de pessoa juridica (ou moral) pela doutrina francesa.
POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 258

2 O organizador especificara por meio de contrato a contribuicio do participante, o prazo para entrega ou
realizagdo, a remuneracdo e demais condiciones para sua execugdo (Art. 17. § 3° Lei n® 9.610/1998). Ver Art.
88,1alV,Lein®9.610/1998.

27 SAIZ GARCIA, 2000, p. 278-281.

28 Art. 17, caput, Lei n° 9.610/1998; art. 5, XXVIII (a), da Constitui¢io da Republica Federativa do Brasil.Nesse
sentido o Tribunal de Justica do Distrito Federal e Territorios: “Ementa: direito civil. Direitos autorais. Obra
artistica coletiva. Titularidade. Empresa promotora da obra. Art. 15 da lei n°® 5.988/73. Direitos conexos
resguardados. Na hipotese de obra artistica de carater coletivo, organizada e promovida por empresa, tem esta
a titularidade dos direitos autorais daquela, devendo-se resguardar, no entanto, os direitos conexos dos demais
autores intelectuais participantes, a teor do disposto nos arts. 13 e 15 da Lei n® 5.988/73, que ndo sdo
incompativeis. Apelacdo provida”. (BRASIL. Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territorios.
Apelagdo Civel n° 96.01.06270-0/DF. Terceira Turma Suplementar. Relator: Juiz Julier Sebastido Da Silva.
Julgamento em: 05.12.2001. Publicagdo: DJ, 23.01.2002, p.13. Disponivel em: <http://www.tjdft.gov.br>.
Acesso em: 15 jan. 2008).

% Art. 22, Lei n° 9.610/1998.
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titularidade originaria dos direitos patrimoniais ao organizador e dos direitos morais aos
autores que participam de sua criagao™”.

A titularidade originaria dos direitos patrimoniais de autor corresponde ao
organizador, sobre o conjunto da obra coletiva®'. Trata-se aqui de uma excecdo a regra da
autoria®?, estabelecido pela legislagdo autoral®”.

Assim, corresponde ao organizador, pessoa natural ou juridica, a titularidade do
direito exclusivo de uso, frui¢do e disposi¢do sobre o conjunto da obra coletiva®. Contudo,
essa protecdo ndo alcanca a titularidade dos direitos relativos as contribuigdes individuais de

modo isolada®”

e, tampouco, dos direitos morais sobre a obra®®.

A lei ndo faz mencdo sobre os direitos morais do organizador, pessoa fisica ou
juridica, no entanto, reconhece a indicagdo de seu nome ou marca na publicagdo. Segundo a
legislag@o autoral, nos casos previstos nesta lei, a protecdo concedida ao autor podera aplicar-
se as pessoas juridicas®’, contudo, essa prote¢do limita-se ao aspecto patrimonial dos
direitos™®.

O organizador, sendo a pessoa que tem a iniciativa, organiza e assume a

responsabilidade pela criagdo da obra®, por contrato especificara a contribuicdo de cada

participante, o prazo para entrega ou realizacdo da obra, a remuneracdo e demais condig¢des

20 Art. 17, § 1°a § 3°, Lei n® 9.610/1998.

P Art. 17, § 2°, Lei n® 9.610/1998.

22 Nesse sentidlo VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 152. A pertinéncia desta excegdo ao principio da
titularidade originaria correspondente a pessoa fisica que cria a obra (principio da autoria), ndo ¢ pacificamente
aceita. Ha consideragdes de que o mais adequado seria estabelecer uma cessao legal ou ainda uma presungao
de cessdo dos direitos de exploragdo por parte dos autores em favor do organizador da obra, salvo estipulagdo
em contrario (como na Franga e na Espanha). (LIPSZYC, 1993, p. 133-134) Segundo ANTEQUERA
PARILLI, a lei estabelece uma presun¢do relativa de cessdo dos direitos patrimoniais pela qual os autores
cedem de forma ilimitada e exclusiva. (2007, p. 38).

23 Art. 11, p.u, Lei n° 9.610/1998.

2% Faculdades previstas no art. 28 e 29 da Lei n® 9.610/1998.

25 Art. 17, caput, Lei n° 9.610/1998; art. 5, XXVIII (a), da Constituigdo da Republica Federativa do Brasil de
1988.

6 «Art. 17 [...] § 1° Qualquer dos participantes, no exercicio de seus direitos morais, podera proibir que se
indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuizo do direito de haver a remuneragdo contratada”
(Lein®9.610/1998).

7 Art. 11, p.u., Lei n° 9.610/1998.

2% Art. 7°, VIII (h), Lei n° 9.610/1998. Particularmente em relagdo ao organizador, ASCENCAO entende que ao
se tratar de pessoa fisica, seria possivel reconhecer seus direitos morais sobre a obra coletiva, autdbnoma, ainda
que a faca mencao explicitamente (ASCENCAO, 1997, p. 90). Cumpre observar, no tocante as pessoas fisicas,
que conforme a lei civil, aplica-se as pessoas juridicas, no que couber, a protecdo dos direitos da personalidade
(Art. 52, Codigo Civil Brasileiro, Lei n° 10.406/2002).

299 Art. 5, VIII(h), Lei n® 9.610/1998.
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para sua execu¢ao®”

. Essa relacao que surge entre organizador e participantes, por vezes, pode
estar inserida em uma relacao de trabalho ou de prestacao de servigos.

Segundo o entendimento jurisprudencial a época da derrogada Lei n® 5.988, de 1973,
no caso de a criacdo coletiva inserir-se no ambito de uma relagdo trabalhista, essa relacao
absorvia a relacdo entre organizador e participantes, de modo a incidir aquela (trabalhista).
Assim, ao invés de se aplicar o regime de titularidade da obra coletiva e, por conseqiiéncia, a
titularidade corresponder somente ao organizador-empregador, aplicava-se a regra da
titularidade de obras realizadas por empregado em relagdo de trabalho, correspondendo a

titularidade em comum, ao empregado e empregador™’

. Contudo, com fundamento na Lei n°
9.610, de 1998, que nao prevé regras de atribuicdo de direitos sobre a obra criada em relagao
de trabalho, aplica-se a regra relativa as obras coletivas, quando assim caracterizada a obra.
Nesse sentido, corresponderd a titularidade dos direitos patrimoniais da obra ao empregador-
organizador’”.

Com base nisso, algumas institui¢des de ciéncia e tecnologias no Brasil*®

passaram a
regulamentar suas politicas internas no sentido de reconhecer sua titularidade sobre as obras

coletivas criadas no ambito de suas instituigdes™™, particularmente as obras organizadas pela

30 Art. 17, § 3° Lei n° 9.610/1998. Ver ainda art. 88 desta lei: “Art. 88. Ao publicar a obra coletiva, o
organizador mencionard em cada exemplar: I - o titulo da obra; II - a relagdo de todos os participantes, em
ordem alfabética, se outra ndo houver sido convencionada; III - 0 ano de publicagdo; IV - 0 seu nome ou marca
que o identifique”. A falta de men¢@o do nome de algum dos participantes pode ensejar indenizagdo, de acordo
com a decis@o do Superior Tribunal de Justica: “Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo no recurso
especial. Direito autoral. Indenizagdo por danos morais ¢ patrimoniais. Ndo-publicagdo do nome da co-autora
em obra coletiva. Alteragdo dos valores. Reexame de prova” (BRASIL. Superior Tribunal de Justi¢a. AgRg no
Recurso Especial 631.090 MG (2004/0024555-3). Agravante: Marcia Andrea Nogueira Magalhdes. Agravado:
Companhia Siderirgica Belgo Mineira ¢ Outro. Agravado: HF Hiram Firmino Consultoria Ambiental E
Comunicacdo Ltda. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Disponivel em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan.
2008).

' BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Embargos de Declaragdo no Recurso Especial 7757 SP
(1991/0001452-4). Recorrente: Fundacdo Padre Anchieta Centro Paulista de Radio e TV Educativa. Recorrido:
Zilda Marina de Oliveira Valle. Primeira Turma. Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha. Julgamento
07/06/1995. Data da Publicagdo: DJ 11.09.1995 p. 28788; RDA vol. 201 p. 256; RT vol. 726 p. 179.
Disponivel em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

392 Nesse sentido, a politica de propriedade intelectual da Embrapa. (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUARIA (EMBRAPA). Resolugido Normativa n° 14, de 08 de junho de 2001 BCA 25 de
11/06/2001. Aprova as normas de direitos de autor. Disponivel em:
<http://www?22.sede.embrapa.br/snt/html/propriedadeintelectual/norma.htm>. Acesso em 05 de setembro de
2007).

% Em 2004, conforme dados do Diretério dos Grupos de Pesquisa no Brasil, apresentado pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico (CNPq), a partir da andlise de cerca de 335
institui¢cdes, havia 19.470 grupos e 77.649 pesquisadores, com uma média de 6,1 pessoas por grupo; enquanto
que em 2000, havia aproximadamente 11.760, e a média de pesquisadores por grupo era de 5,7. (CNPQ, 2007)

3% Ver Art. 2°, II, Lei 10.973/2004. Sobre a Lei de Inovacdo no Brasil, ver ZIBETTI, Fabiola Wiist; BRUCH,
Kelly Lissandra. The intellectual property and the innovation law in Brazil: Inventions to innovate? In:
European Conference on Entrepreneurship and Innovation - ECEI 2006. Paris: ECEI, 2006; BARBOSA, Denis
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entidade. Este ¢ o caso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa). Essa
instituicdo regulamentou as atividades desenvolvidas pelos empregados ou terceiros
contratados no ambito da instituicdo. Em sua normativa interna, a Embrapa determina que as
obras produzidas no seu ambito considerem-se organizadas sob sua responsabilidade’” e,
dessa maneira, conforme a legislacdo autoral, essas criagdes caracterizam-se obras coletivas
de titularidade (direitos patrimoniais) do organizador (Embrapa).**

Os direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva sdo passiveis de
transferéncia, seja por estipulacdo legal ou por ato, entre vivos ou a causa de morte. De modo

que podem ser titulares derivados de direitos de autor sobre a obra coletiva pessoas distintas

do organizador.

2.1.6.3 A titularidade dos autores de contribuicoes individuais

A titularidade dos autores de obra coletiva ¢ assegurada em relagdo aos direitos
patrimoniais e morais sobre suas contribui¢des individuais, de modo isolado, quando passiveis
de individualiza¢ido®”.

No que tange aos direitos morais, qualquer dos autores participantes, no exercicio de
seus direitos morais, pode impedir que se indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem

que isso prejudique seu direito de haver a remuneragdo contratada®®

. Vale recordar que os
direitos morais implicam nas faculdades morais do autor previstas no art. 24 da Lei n°® 9.610,
de 1998, sdo inaliendveis e irrenunciaveis. No entanto, para se valer da faculdade de impedir a
indicagdo ou antincio de seu nome, o participante deve notificar o organizador, por escrito, até

a entrega de sua participagdo’™.

Borges. Direito da inovag¢do: comentarios a lei n° 10.973/2004, Lei Federal da Inovagdo. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2006.

3% EMBRAPA, Resolugdo normativa n® 14/2001.

30 Arts. 17, § 2°, 28 e ss, Lei n° 9.610/1998. EMBRAPA, Resolucdo n° 14/2001, art. 2 ¢ ss.

7 Art. 17, caput, Lei n° 9.610/1998; art. 5, XXVIII (a), da Constituigdo Brasileira de 1988. Nesse sentido
estabelece a Convencao de Berna, em seu art. 2.5: “As compilagdes de obras literarias ou artisticas, tais como
enciclopédias e antologias, que, pela escolha ou disposicdo das matérias, constituem criagdes intelectuais, sdo
como tais protegidas, sem prejuizo dos direitos dos autores sobre cada uma das obras que fazem parte dessas
compilagdes”.

3% Art. 17. § 1°, Lei n° 9.610/1998.

399 Art. 5°, VIII, (a). Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionara em cada exemplar a relagio de todos
os participantes (art. 88, II, Lei n® 9.610/1998).
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Ainda, quanto ao aspecto patrimonial, cumpre assinalar que se garante
constitucionalmente aos autores de obras coletivas o direito de fiscalizacdo do aproveitamento
econdmico das obras que criarem ou de que participarem, nos termos da lei’*".

Quanto aos direitos dos autores, a lei prevé a titularidade pelos autores participantes

da obra coletiva sobre suas contribui¢des individuais, de modo isolado’"

. Assim, para a
atribuicao de direitos sobre as obras coletivas, importa distinguir do conjunto da obra as
contribui¢des individuais identificaveis, que per se constituam criagdes intelectuais passiveis
de prote¢@o de modo independente.

Desse modo, observa-se que as obras coletivas distinguem-se das obras em co-
autoria e das obras derivadas, principalmente em funcdo da relagdo aos sujeitos que
participam da criacdo da obra. Enquanto nas obras em co-autoria surge de uma relacao
horizontal, de colaboragdo; nas obras derivadas, uma de incorporacdo; e nas obras coletivas,
uma relacdo vertical, de subordinacdo intelectual (em que os autores estdo sujeitos a iniciativa
e a organizacdo de um organizador)*?. No primeiro caso, em efeito, existe uma co-
titularidade. No caso da obra derivada, uma co-existéncia de direitos de autor. Nesse ultimo
caso, o direito de autor, sob a perspectiva patrimonial, recai sobre a pessoa do organizador’”.
No entanto, ainda ha um tipo de obra complexa que, em alguns de seus aspectos, assemelham-

se aos trés tipos de obras referidos, mas que apresenta caracteristicas proprias, sendo regulada

por um regime juridico especial: as obras audiovisuais.

2.1.7 A titularidade de direitos sobre a obra audiovisual

A legislacdo autoral brasileira, até a edicao da Lei n® 9.610, de 1998, ndo tratava da
obras audiovisuais, mas sim das obras cinematograficas. A partir dessa lei, cria-se um regime
proprio aplicavel as obras audiovisuais, sonorizadas ou no, inclusive as cinematograficas®'*.

A obra audiovisual ¢ o “resultado da fixacdo de imagens com ou sem som, que tenha

a finalidade de criar, por meio de sua reproducdo, a impressio de movimento,

319 Art. 5°, XXVIII (b), da Constitui¢do Brasileira de 1988.

' SAIZ GARCIA, 2000 p. 274

312 Trata-se de uma subordinagdo artistica e ndo uma subordinagdo juridica propriamente dita. Nesse sentido,
VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 124; HUGUET, André. L'ordre public et les contrats d'exploitation du
droit d'auteur. Paris: LGDJ, 1962, p. 89 e ss.

313 VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, 124-125.

14 Art. 5°, VIIL, Lei 9.610/1998.
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independentemente dos processos de sua captacao, do suporte usado inicial ou posteriormente
para fixa-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculagdo” "

Como uma forma de manifestagdo da atividade criativa do espirito humano, a obra
audiovisual ¢ protegida desde sua criacdo. A atribuicdo de direitos sobre essas obras, devido a
complexidade que implica, foi objeto de longas reflexdes na doutrina nacional e
internacional’'®. A criacdo audiovisual resulta da fusdo de uma pluralidade de atos de criacdes
e de pessoas aportando suas contribui¢cdes individuais, combinados para originar uma obra
final Unica e autonoma. Cada obra intelectual que se realiza no conjunto, destaca-se de sua
existéncia individual (ainda que algumas obras possam ter exploracao separada).

A obra audiovisual, em geral, caracteriza-se como obra em co-autoria, a0 mesmo
tempo em que evidencia o carater de obra derivada. Contudo, a lei autoral de 1998 determinou

um regime proprio em relagdo a esse tipo de obra. Independentemente das obras que

incorpora, a obra audiovisual é protegida como obra original®"”.

2.1.71 Os sujeitos de direitos

Devido a complexidade presente em muitas situagdes no que tange a identificagdo
dos autores ou co-autores de uma obra audiovisual, algumas legislagdes nacionais, regulam a
matéria, estabelecendo o regime de co-autoria e determinando quem sdo os co-autores da obra
audiovisual. Nesse sentido, a legislacdo brasileira optou por estabelecer um regime de co-
autoria da obra audiovisual e estipulou como co-autores desse tipo de obra o autor do assunto
ou argumento literario, musical ou litero-musical e o diretor, bem como os criadores dos
desenhos utilizados na obra audiovisual, no caso de a obra se consubstanciar em desenhos
animados"®.

A lei ndo considera co-autor o produtor da obra audiovisual, ela apenas se refere a
ele como a pessoa natural ou juridica que toma a iniciativa e que tém a responsabilidade

econdmica da primeira fixagdo da obra, independentemente da natureza do suporte

1% Art. 5°, VIIL, 7, Lei n® 9.610/1998.

316 ASCENCAO, 1997; MIRANDA, 1983, t. 16; SAIZ GARCIA, 2000; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 79.

317 Sobre o tema MIRANDA, 1983, t, 16, p. 146-147. Sobre a co-autoria das obras audiovisuais, POLLAUD-
DULIAN, 2005, p. 225 e 238.

1% Art. 16 e p.u., da Lei n° 9.610/1998. Segundo a Convengio de Berna, em seu art. 4 (a), protegem-se os
direitos dos autores das obras cinematograficas cujo produtor tenha sua sede ou residéncia habitual em algum
dos paises da Unido. Segundo VAZQUEZ LEPINETTE, trata-se de um rol taxativo, de forma que em nenhum
caso serdo considerados co-autores outras pessoas que realizem alguma contribuicdo intelectual indubitavel a
obra. (VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 179)
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utilizado’"’

. Com efeito, ainda que nao seja considerado co-autor, ao produtor se atribuem
direitos e obrigacgdes relativos a producao, exploragdao e uso das obras audiovisuais, de acordo
com a leitura dos artigos 81 a 86 da Lei 9.610, de 1998.

Quanto a qualidade de titular, asseguram-se aos co-autores os direitos patrimoniais
de autor. Contudo, no tocante a titularidade de direitos, a legislagdo autoral determina que

320

somente seja titular dos direitos morais sobre a obra audiovisual o seu diretor”’. Assim, a lei

exclui os demais co-titulares os direitos morais sobre a obra em seu conjunto.

2.1.7.2 A co-titularidade dos co-autores da obra audiovisual

A obra audiovisual caracteriza como uma obra em co-autoria, contudo, regulada por
um regime especial. Em relagdo a este tipo de obra a lei estabelece quem sao qualificados
como co-autores. Sao assim qualificados o autor do assunto ou argumento literario, musical
ou litero-musical e o diretor, bem como os criadores dos desenhos utilizados na obra
audiovisual, no caso de a obra se consubstanciar em desenho animado.

Em regra, sdo os co-autores da obra audiovisual s3o os co-titulares de direitos
patrimoniais sobre a obra audiovisual, contudo, ha uma presuncdo a favor do produtor de que
ele ¢ a pessoa legitimada ao exercicio desses direitos. Diante disso, aos co-autores assegura-se
a faculdade de utilizar, em género diverso, da parte que constitua sua contribui¢ao pessoal, se
ndo houver convengdo em contrario®”'. Cumpre observar que, do mesmo modo que ocorre
com a obra derivada, os titulares de direito sobre a obra audiovisual gozam dos mesmos
diretos que o titular de uma obra original’*.

No tocante aos direitos morais, eles somente sdo conferidos ao diretor da obra
audiovisual, excluindo-se assim os demais co-autores, ou seja, o autor do assunto ou

argumento literario, musical ou litero-musical, e os criadores de desenhos, no caso de

desenhos animados®®.

319 Art. 5, XI, Lei 9.610/1998. Distintamente, na legislagio francesa sdo os co-autores os titulares dos direitos
morais sobre a obra. (Art. L. 121-1 do Cddigo de Propriedade Intelectual Francés). POLLAUD-DULIAN,
2005, p. 238.

320 Art. 25 e art. 24, T a VII, da Lei n° 9.610/1998.

21 Art. 85, Lei n® 9.610/1998.

322 Art. 14 bis, Convencdo de Berna.

32 Art. 25 € 16, Lei 9.610/1998.
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2.1.7.3 O produtor de obra audiovisual

Quando ao produtor da obra audiovisual, ele se refere a pessoa que toma a iniciativa
e que tém a responsabilidade econdmica da primeira fixacdo da obra, independentemente da

324

natureza do suporte utilizado***. Ele ndo ¢ qualificado como co-autor.

Em vérios paises, a legislagdo estabelece a favor do produtor uma presuncao relativa

de cessdo do direito exclusivo de exploragdo da obra audiovisual®®

. Em outros, estipula-se
uma presuncao a favor do produtor de legitimacdo do exercicio de direitos sobre a obra, que o
exime de provar o titulo em virtude do qual ele exerce os direitos de exploracdo sobre a obra,
nos moldes da Convengdo de Berna**.

O legislador brasileiro parece ter seguido os mesmos moldes da Convencao de
Berna. Com efeito, ainda que ele ndo seja considerado co-autor, ao produtor atribui-se o
exercicio de direitos relativos a produg¢do, exploragdo e uso das obras audiovisuais, de acordo
com a leitura dos artigos 81 a 86 da Lei 9.610, de 1998.

E o produtor quem tem a responsabilidade econdmica da primeira fixacdo da obra
audiovisual, devendo atender as regras estabelecidas quanto a contratacdo da produgdo e o uso
da obra audiovisual®”’. Se ele ndo concluir a obra audiovisual no prazo ajustado ou ndo iniciar
sua exploragdo dentro de dois anos, a contar de sua conclusdo, poderdo os co-autores da obra
audiovisual utilizar-se livremente, em género diverso, da parte que constitua sua contribuigao

pessoal™,

324 Art. 5, X1, Lei 9.610/1998. Distintamente, na legislacdo francesa sdo os co-autores os titulares dos direitos
morais sobre a obra. (Art. L. 121-1 do Cédigo de Propriedade Intelectual Francés) (POLLAUD-DULIAN,
2005, p.238).

325 Tais como Franga e Venezuela (LIPSZYC, 1993, p. 128; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 79).

326 Art. 14 bis, §2, b, da Convengio de Berna. Este também é o caso da Argentina (LIPSZYC, p. 128;
VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 79)

327 «Art. 82. O contrato de produgdo audiovisual deve estabelecer: I - a remuneragdo devida pelo produtor aos co-
autores da obra e aos artistas intérpretes e executantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento; II - o
prazo de conclusio da obra; III - a responsabilidade do produtor para com os co-autores, artistas intérpretes ou
executantes, no caso de co-producdo”. “Art. 81. [...] § 2° Em cada cdpia da obra audiovisual, mencionara o
produtor: I - o titulo da obra audiovisual; II - os nomes ou pseudonimos do diretor e dos demais co-autores; II1
- o titulo da obra adaptada e seu autor, se for o caso; IV - os artistas intérpretes; V - o ano de publicagdo; VI - o
seu nome ou marca que o identifique” (Lei n® 9.610/1998).

328 Art. 85, p.u., Lei n® 9.610/1998.
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2.1.7.4 A titularidade dos autores de contribuicoes individuais

Cumpre observar que para a produgdo de obra audiovisual, € necessaria a autorizagao
dos autores e artistas-intérpretes e executantes de obra literaria, artistica ou cientifica que
sejam utilizadas na obra audiovisual. A autorizacdo de uso pode ser exclusiva ou nio, no
entanto, em caso de exclusividade, a autorizagdo dependerd de clausula contratual expressa.
Observando-se que a exclusividade nao podera ser por tempo indeterminado, tendo em vista
que a lei determina as partes um limite de dez anos de exclusividade apos a celebragdo do

contrato®”

. Contudo, no tocante aos direitos conexos assegurados aos artistas intérpretes e
executantes, de acordo com a Lei n° 6.533, de 1978, ndo se admite a cessdo desses direitos®.

Quanto aos direitos autorais de execu¢ao musical relativos a obras musicais, litero-
musicais e fonogramas incluidos em obras audiovisuais, eles serdo devidos a seus titulares
pelos responsaveis dos locais ou estabelecimentos de freqiiéncia coletiva, tais como, cinemas,
hotéis, meios de transporte de passageiros, ou pelas emissoras de televisio que as
transmitirem®".

A complexidade que permeia a obra audiovisual ndo se limita a lidar com os direitos
de autor, mas inclusive com direitos que lhes sdo conexos como os direitos dos artistas
intérpretes e executantes, os direitos dos produtores de fonogramas e dos organismos de

radiodifusdo. Desse modo, analisa-se como esta regulada a titularidade em relagdo a esses

direitos.

2.2 OS DIREITOS AUTORAIS: OS DIREITOS CONEXOS

Os direitos conexos aos de autor tém como objeto a prote¢do ndo propriamente de
criagdes intelectuais propriamente ditas, mas sim atividades que lhes sdo conexas tais como a
interpretacdo e execucdo, a fixacdo de sons em fonogramas e a radiodifusdo para a recep¢ao

ao publico.

329 Art. 81, § 1°, Lei n° 9.610/1998.

2% Art. 13, Lei n° 6.533/1978.

31 Art. 86, e art. 68 § 3°, da Lei n° 9.610/1998. Nesse sentido, manifesta-se ainda a jurisprudéncia: “Ementa:
civil. Direitos autorais. Composi¢cdo musical incluida em obra cinematografica. Direitos devidos ao autor da
musica, seja ela preexistente ao filme, seja resultado de encomenda. Recurso especial conhecido e provido”
(BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n° 189045 SP (1998/0069449-8). Recorrente:
Escritdrio Central de Arrecadag@o e Distribui¢do — ECAD. Recorrido: Empresa Sul Cine Teatral Ltda. Terceira
Turma. Relator: Ministro Ari Pargendler. Brasilia, 21.09.2000. Publicaggo: DJ, 13.11.2000, p. 142. Disponivel
em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
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Trata-se de distintos objetos, cada qual apresenta certas particularidades no tocante a
titularidade de direitos. No entanto, importa observar que as normas relativas aos direitos de
autor aplicam-se, no que couber, aos artistas intérpretes ou executantes, produtores
fonograficos e empresas de radiodifusdo®’. A protecao assegurada pelos direitos conexos
deixa intacta e ndo afeta as garantias asseguradas aos autores das obras literarias, artisticas ou

cientificas™.

2.2.1 Os artistas intérpretes e executantes

Os direitos conexos ao de autor t€ém como objeto a protecdo do artista intérprete ou
executante de obra literaria, cientifica ou artistica. Musicos, cantores, atores e bailarinos
criam, executando ou interpretando. Sua protecdo tem amparo na legislagdo autoral e leis
especiais™.

A protegdo da interpretacdo do artista intérprete e executante foi consagrada com o
nome de direito conexo, pois estd conectado ao direito do autor da obra intelectual, na medida
em que consiste numa recriagao desta. O bailarino ndo ¢ co-autor do coredgrafo, mas tem os
direitos conexos ao do autor sobre sua interpretacdo™. Sua prote¢do estende-se a reprodugdo

da imagem e voz, quando associadas as suas atuagdes™.

2.2.1.1 Os sujeitos de direitos

Em relagdo aos direitos conexos conferidos aos artistas intérpretes ou executantes,
sdo esses 0s sujeitos titulares de seus direitos. Nos termos do inciso XIII, do artigo 5° da Lei
n°®9.610, de 1998, define-se artista intérprete ou executante como:

Todos os atores, cantores, musicos, bailarinos ou outras pessoas que
representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem
em qualquer forma obras literarias ou artisticas ou expressdes do folclore.

O artista intérprete ¢ a pessoa natural que interpreta o personagem, dando vida ao que
existe apenas no papel. Ao interpretar, ele proporciona ao personagem imagem, VOZ,

elementos que lhe sdo proprios e personalissimos. Na legislacdo brasileira, ndo ha restrigdes

332 Art. 89, Lein® 9.610/1998.
333 Art. 89, p.u., Lei n® 9.610/1998.
334 1,6in® 9.610/1996 € Lei n°® 6.533/1978.

335 MIRANDA, 1983, t. 16, p. 130-131.
336 Art. 90, § 2°, Lei n° 9.610/1998.
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expressas quanto a qualidade da atividade que eles realizem, como em algumas leis que
limitam o conceito de artistas intérpretes e executante, por exemplo, excluindo os
“comparsas” ou pessoas que tenham um papel acessorio em uma interpretagao’’.

Muito comum ¢ a interpretacdo ou execu¢do em que participam varios artistas, tais
como em teatros, novelas e filmes. Geralmente, nesses casos, ha a pessoa do diretor do
conjunto e, ainda que a qualidade de titulares corresponda aos artistas, a ele incumbird o

exercicio dos direitos desses artistas®*®.

2.2.1.2 A titularidade os dos artistas intérpretes e executantes

Para que os artistas intérpretes e executantes tenham assegurados seus direitos, ndo ¢é
necessario que a obra interpretada ou executada seja protegida por direitos de autor. O ator
que interpreta uma obra caida em dominio publico tem garantidos os seus direitos™.

A prote¢do garantida ao artista intérprete ou executante, sob o aspecto patrimonial,
lhe confere o direito exclusivo de, a titulo oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir qualquer
modalidade de utilizagdo de suas interpretagdes ou execugdes, tais como a fixagdo, a
reproducdo, a execucdo publica e a locagdo das suas interpretacdes ou execucdes fixadas, a
radiodifusdo das suas interpretagdes ou execucdes, fixadas ou ndo, bem como a colocagdo a
disposi¢do do publico de suas interpretagdes ou execugdes’™.

No caso de participarem vdrios artistas na interpretacdo ou execucao, seus direitos
serdo exercidos pelo diretor do conjunto®'. No entanto, ¢ constitucionalmente assegurado a
eles, nos termos da lei, o direito de fiscalizacdo do aproveitamento economico das obras de
que participarem®*.

Contudo, ndo pode o artista intérprete ou executante dispor de seus direito por
“cessdo ou promessa de cessdo decorrente da prestacdo de servicos profissionais”. Desse
modo, sdo devidos os direitos autorais e conexos dos profissionais em decorréncia de cada
exibi¢do da obra. Encontra-se, assim, o artista intérprete ou executantes amparados no tocante

a relagao de trabalho-.

37 VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 192.

3% Art. 90 § 1°, Lei n® 9.610/1996.

39 MIRANDA, 1983, t.16, p. 15.

30 A1t.90,Ta V, Lein® 9.610/1998; Art. 14, Acordo TRIPS. “Art. 96. E de setenta anos o prazo de prote¢do aos
direitos conexos, contados a partir de 1° de janeiro do ano subseqiiente a [...] execugdo e representacio publica
[...]” (Lein® 9.610/1998).

3T Art. 90 § 1°, Lei n° 9.610/1998.

32 Art. 5°, XXVIII (b), Constituicio da Republica Federativa do Brasil, de 1988.
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No que tange aos direitos morais, cabem aos artistas os direitos morais de integridade
e paternidade de suas interpretacdes, “sem prejuizo da reducdo, compactagao, edi¢ao ou
dublagem da obra de que tenham participado, sob a responsabilidade do produtor, que nao

podera desfigurar a interpretagio do artista”.**

2.2.2 Os fonogramas

O fonograma refere-se a toda fixacdo de sons de uma execugdo ou interpretagdo ou
de outros sons, ou de uma representacdo de sons, contudo, desde que ndo seja uma fixacao
incluida em uma obra audiovisual’*.

Nesse sentido, o fonograma nao se constitui propriamente um tipo de obra, mas de

uma forma (suporte) de fixagdo de sons™.

2.2.2.1 Os sujeitos de direitos

E o produtor o sujeito de direitos sobre a prote¢do conferida aos fonogramas. O fato
de o fonograma nao ser considerado uma obra (ainda que se fale em “obra fonografica), e
sim um meio de fixagdo, qualifica a pessoa que toma a iniciativa e que tem a responsabilidade
econdmica da primeira fixagdo como produtor fonografico, e ndo como autor’*.

Pode ser qualificado como produtor fonografico qualquer pessoa fisica ou juridica
que realize atividades de fixacdo de sons, desde que ndo seja uma fixagdo em obra

audiovisual®*¥’

. Na pratica, assumem essas atividades, as gravadoras e fabricantes de discos.
O titular de direitos dos produtores fonograficos, em regra, ¢ o produtor de

fonograma, contudo, pode se referir pessoa distinta deste, quando transmitidos a terceiros.

* Art. 92, Lei n® 9.610/1998.

** Art. 5,IX, Lei n° 9.610/1998.

3 «“Qs fonogramas sujeitar-se-do a selos ou sinais de identificagdo sob a responsabilidade do produtor,
distribuidor ou importador, sem Onus para o consumidor, com o fim de atestar o cumprimento das normas
legais vigentes, conforme dispuser o regulamento” (Art. 113, da Lei n® 9.610/1998).

3 Art. 5, IX e XI, da Lei n® 9.610/1998.

37 Art. 1 (a)(b), Convengdo para a prote¢do dos produtores de fonogramas, de 1971 (BRASIL. Decreto n°
76.906 de 24 de dezembro de 1975. Convengdo sobre Prote¢io de Produtores de Fonogramas Contra a
Reproducdo ndo Autorizada de seus Fonogramas, de 29/10/1971. Disponivel em: <http://www.mre.gov.br>.
Acesso em: 10 nov. 2007).
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2.2.2.2 A titularidade do produtor de fonogramas

Para a fixacdo em fonograma de obras interpretadas, o produtor depende da
autorizagdo do autor, bem como do artista intérprete ou executante®®,

Os produtores de fonogramas gozam do direito de autorizar ou proibir a reproducgdo
direta ou indireta de seus fonogramas**. A protecdo garantida ao produtor tem carater

patrimonial**

. Ela confere ao produtor o direito exclusivo de autorizar ou proibir quaisquer
outras modalidades de utilizagdo, tais como a reproducdo direta ou indireta, total ou parcial do
fonograma, a distribuicdo comercial (por venda ou locagdo) de exemplares da reproducio, e a
comunicagdo através de execugdo publica. Ele podera exercer seus direitos a titulo oneroso ou
gratuito®'.

Cabe ao produtor fonografico perceber dos usudrios os proventos pecunidrios
resultantes da execucdo publica dos fonogramas e reparti-los com os artistas, no modo
convencionado entre eles ou com as associag¢Oes de autores ¢ titulares de direitos de autor’>.

Assim, no caso de a empresa realizar a radiodifusdo de sons a partir de um
fonograma, ela dependera da autorizagdo do produtor do fonograma. Por outro lado, ndo
podem os produtores de fonogramas fixar sons radiodifundidos, sem a autorizagdo das
empresas radiodifusoras. Cumpre observar que o consentimento do autor ou titular de direito
de autor sobre a obra para fixar uma obra em um fonograma, ndo compreende e tampouco se

confunde com o consentimento para sua radiodifusao’™.

2.2.3 A radiodifusao

Em 1925, por ocasido do Primeiro Congresso Internacional de Radios Amadores,
juntamente com o Primeiro Congresso Internacional Juridico de Telegrafia Sem Fio, em Paris,

afirmou-se o seguinte:

O direito de propriedade intelectual, reconhecido pela Convengdo
Internacional de Berna, em 1889, relativo a protecdo os direitos de autor,
modificado em Berlim, em 1908, aplica-se a difusdo das obras intelectuais

38 Art. 14.1, Acordo TRIPS.

3% Art. 14.2, Acordo TRIPS.

30 “E de setenta anos o prazo de protegdo aos direitos conexos, contados a partir de 1° de janeiro do ano
subseqiiente a fixagdo [...]” (Art. 96, da Lei n® 9.610/1998).

B Art. 93, L 11, I e V, da Lei n® 9.610/1998.

352 Art. 94, da Lei n® 9.610/1998. O usuério a que se refere o art. 68, e paragrafos, desta Lei.

333 MIRANDA, 1983, t. 16, p. 160.
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por todos os modos de transmissdo e difusdo. Tal direito aplica-se,

conseqiientemente, de igual modo, a difusdio por meio de

radioeletricidade®*.

Nessa ¢época, a radiodifusdo passa a ser objeto de protecdo por direitos de
propriedade intelectual, atualmente por direitos conexos aos de autor’>.

A radiodifusdo refere-se a transmissdo sem fio de sons e/ou imagens por meio de
sinais codificados ou ndo para recep¢do do publico. Nos termos da legislacdo brasileira,

define-se radiodifusdo como:

a transmissdo sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens ¢ sons ou
das representacdes desses, para recepc¢ao ao publico e a transmissdo de sinais
codificados, quando os meios de decodificacdo sejam oferecidos ao publico
pelo organismo de radiodifusdo ou com seu consentimento.**®

A radiodifusdo ¢ caracteriza ndo como uma obra em si, pois faltam caracteristicas
que lhe déem existéncia intelectual propria, mas como um modo de exploracao de obra litera-

ria, cientifica ou artistica®’.

2.2.3.1 Os sujeitos de direitos

Sdo as empresas ou organismos de radiodifusdo os titulares desses direitos. As
empresas de radiodifusdo constituem-se com personalidade juridica, devendo se matricular no
registro civil das pessoas juridicas™®.

Cumpre observar que conforme os tipos de servigos que a empresa ofereca, bem

como sua finalidade, lucrativa ou filantropica, podem surtir distintos efeitos quanto a

3 ORLANDO, [?], p. 23.

355 Ver Art. 13 Convencao de Roma, de 26 de outubro de 1961; Art. 14, Acordo TRIPS.

3% Art. 5, XII, Lei n° 9.610/1998.

T MIRANDA, 1983, t. 16, p. 147. Ver ainda Art. 68, § 1°e § 2°, da Lei n® 9.610/1998.

%% Devem ser matriculadas para nio serem consideradas clandestinas, “as empresas de radiodifusdo que
mantenham servicos de noticias, reportagens, comentarios, debates e entrevistas” (Art. 122, III, Lei n°
6.015/1973).
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radiodifusdo **°. Isso, especialmente em razdo do principio da retribuicio indireta da
b

radiodifuséo, de acordo com o qual ndo existe radiodifusdo gratuita, salvo excegdes®®.

2.2.3.2 Titularidade dos organismos de radiodifusiao

As empresas ou organismos para utilizar obras em radiodifusdo dependem da
autorizacdo prévia e expressa dos autores no caso de obras protegidas por direitos de autor,
bem como dos artistas intérpretes ¢ executantes®', salvo nos casos em que a legislagdo
expressamente autorizar sua utilizagdo sem necessidade de consentimento ***.

Se por um aspecto, os autores podem impedir a radiodifusdo de suas obras, por outro,
as organizacdes de radiodifusdo tem o direito de proibir a fixacdo, a reproducao de fixagdes e
a retransmissao por meios de difusdo sem fio, assim como a comunicacao ao publico de suas
transmissdes televisivas, quando realizadas sem seu consentimento®®.

As organizagdes ou empresas de radiodifusdao’*, sem prejuizo dos direitos dos

titulares de bens intelectuais incluidos na programacao, t€ém assegurado pelo ordenamento

359 «[...] Independentes as diversas formas de utilizagdo da obra intelectual, ndo pode a emissora de televisio

responsabilizar-se pela insercdo ndo autorizada de obra musical da autora feita pela produtora do filme
audiovisual exibido. [...] Uma vez que ¢ um canal de televisdo educativa que ndo obtém receitas advindas de
anunciantes publicitarios; a Fundacdo Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura, tem por vinculagdo
estatutaria a promocéo de atividades educativas e culturais — vedava, sob qualquer forma, a utilizagdo da radio
e da televis@o educativa para finalidades publicitarias [...]” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiga. Recurso
Especial n° 445908 SP (2002/00818177). Quarta Turma. Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa. Brasilia,
26.06.2007. Doc. STJ000771226. Publicagdo: DJ, 24.09.2007, p. 311. Disponivel em:
<http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

30 MIRANDA, 1983, t. 16, p. 154.

361 «Art. 29. Depende de autorizagdo prévia e expressa do autor a utilizagdo da obra, por quaisquer modalidades,
tais como: [...] VIII - a utilizagdo, direta ou indireta, da obra literaria, artistica ou cientifica, mediante: [...] (d)
radiodifusdo sonora ou televisiva; (e) captacdo de transmissdo de radiodifusdo em locais de freqiiéncia coletiva
[...]” (Lein® 9.610/1998).

“Art. 68. Sem prévia e expressa autorizacdo do autor ou titular, ndo poderdo ser utilizadas obras teatrais,
composi¢cdes musicais ou litero-musicais e fonogramas, em representacdes e execugdes publicas. § 1°
Considera-se representacdo publica a utilizag8o de obras teatrais no género drama, tragédia, comédia, dpera,
opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou ndo, mediante a participacdo de artistas, remunerados
ou ndo, em locais de freqiiéncia coletiva ou pela radiodifusdo, transmisséo e exibi¢do cinematografica. § 2°
Considera-se execu¢do publica a utilizagdo de composigdes musicais ou litero-musicais, mediante a
participagdo de artistas, remunerados ou ndo, ou a utilizagdo de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de
freqiiéncia coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusdo ou transmissdo por qualquer
modalidade, e a exibi¢do cinematografica [...]” (Lei n® 9.610/1998).

362 «Art. 46. [...]. V - a utilizagdo de obras literarias, artisticas ou cientificas, fonogramas e transmissio de radio e
televisdo em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstracdo a clientela, desde que esses
estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilizagdo” (Lei n°
9.610/1998). Ver ainda, art. 10bis (1), da Convengdo de Berna.

363 Ver Acordo TRIPS, art. 14.3; Art. 11bis (1), da Convengdo de Berna.

34O prazo de protegio aos direitos conexos é de setenta anos, contados a partir de 1° de janeiro do ano
subseqiiente a transmissao (Art. 96, Lei n® 9.610/1998).
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juridico o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissao, fixacdo e reproducao de
suas emissdes, bem como a comunicacao ao publico, pela televisdo, em locais de freqiiéncia
coletiva®”. Assim, considerando que a radiodifusdo refere-se a transmissdo de sinais, se o
receptor for retransmissor, ha nova radiodifusdo’®. Para essa nova retransmissdo, a empresa
retransmissora depende de autorizacdo. Por outro aspecto, quando houver a captacdo de
transmissao de radiodifusdo em locais de freqliéncia coletiva, como shoppings, lojas, hotéis,
ha necessidade de autorizagdo especificamente para isso®”’.

Assim, analisada a titularidade de direitos sobre obras literarias, cientificas e
artisticas protegidas por direitos de autor, bem como dos bens protegidos pelos direitos
conexos ao de autor, importa examinar a titularidade dos programas de computador, os quais

tem assegurada a mesma protecao que a conferida as obras literarias.

2.3 O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

O reconhecimento dos direitos de autor como a modalidade principal de protegdo de
programas de computador foi uma questdo essencial na negociagdo do Acordo TRIPS.
Segundo esse Acordo, os programas de computador, em coédigo fonte ou objeto, sdo
protegidos como obras literarias>®,

Nesse sentido, a legislacdo brasileira confere a mesma a protecdo que a das obras
literarias a propriedade intelectual de programa de computador pela legislacdo de direitos

69

: : r 3 N . .~ . .
autorais e conexos vigentes no pais™ , com ressalvas as disposi¢des relativas aos direitos

. 370 . . . . 1371
morais’ ", e observado as particularidades da lei especial’’".

%% Art. 95, Lei n® 9.610/1998.

366 MIRANDA, 1983, t. 16, p. 150.

367 Art. 29, VIII (), Lei n° 9.610/1998.

368 Conforme o art. 10.1, do Acordo TRIPS, que remete ainda @ Convengdo de Berna de 1971. Muitas sdo as
criticas sobre esta consideracio, ver ASCENSAO, 1997, p. 665-667.

39 Art. 2°. Ver Lei n° 9.610/1998. No mesmo sentido dispunha o art. 2°, da revogada Lei n°® 7.646/1987, em
relagdo a revogada lei de direitos autorais, Lei n® 5.988/1973. “O programa de computador (software) possui
natureza juridica de direito autoral (obra intelectual), e ndo de propriedade industrial, sendo-lhe aplicavel o
regime juridico atinente as obras literarias” (BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n°
443119 RJ (2002/0071281-7). Terceira Turma. Relatora Nancy Andrighi. Brasilia, 8.5.2003. Publicagdo: DJ,
30.06.2003, p. 240; RSTJ, vol.180, p. 386. Disponivel em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

370 Contudo, ainda que ndo se aplique ao programa de computador as disposi¢des relativas aos direitos morais,
estipula-se, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o
direito do autor de opor-se a alteragdes ndo-autorizadas, quando estas impliquem deformagdo, mutilacdo ou
outra modificagdo do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputacao (Art. 2°, § 1°,
Lei n® 9.609/1998).

U Art. 7, X1 e §1°, Lei n° 9.610/1998 ¢ art. 2°, Lei n° 9.609/1998. Ainda, “inclui-se dentre os direitos
assegurados por esta Lei e pela legislacdo de direitos autorais e conexos vigentes no Pais aquele direito



81

2.3.1 O objeto do direito

O programa de computador caracteriza-se, conforme a legislagao brasileira, como:

[...] a expressdo de um conjunto organizado de instrugdes em linguagem
natural ou codificada, contida em suporte fisico de qualquer natureza, de
emprego necessario em maquinas automaticas de tratamento da informacao,
dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica

digital ou analoga, para fazé-los funcionar de modo e para fins
372

determinados” .

Essa defini¢ao de “programa de computador” nao contempla alguns elementos como
os materiais de apoio, tal como manual de uso, e outros documentos técnicos que em seu
conjunto constituem o software. Em geral, essa documentag@o apresenta um carater técnico e,
em muitos casos, ndo ¢ protegida por direitos de autor. Entretanto, conforme preencha os
requisitos para a protecdo como “criacdo do espirito”, a documentacdo associada pode ser
protegida por direitos de autor’”.

A protecdo do programa de computador recai sobre a forma de expressdo, a

linguagem natural ou codificada (forma literdria), caracterizada pela originalidade, sem

exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, ndo sendo esse direito exaurivel pela venda, licenca ou
outra forma de transferéncia da copia do programa” (Art. 2°, § 5° Lei n® 9.609/1998. Ver Acordo TRIPS, art.
11). Contudo, o disposto no § 5°, do art. 2°, “ndo se aplica aos casos em que o programa em si ndo seja objeto
essencial do aluguel” (Art. 2°, § 6° Lei n° 9.609/1998). Importa anotar que “fica assegurada a tutela dos
direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinqiienta anos, contados a partir de 1° de janeiro do
ano subseqiiente ao da sua publicacdo ou, na auséncia desta, da sua criagdo” (Art. 2°, § 2°) Alguns atos
praticados por terceiros ndo constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador: Ver Art. 6°,
I alV, Lei n° 9.609/1998. Nesse sentido, a decisdo: “Ementa: Direitos autorais. Utilizagdo de programas de
computador em rede interna. O uso nao autorizado de um programa de computador lesa os direitos de seu
autor, mas a integra¢do desse mesmo programa num sistema aplicativo ou operacional, em rede interna de
computadores, desde que para o uso exclusivo de quem o promoveu, ndo constitui ofensa aos direitos do autor.
Inteligéncia do inciso IV do artigo 6° da Lei n® 9.609, de 19/02/1998, que dispde sobre a protegdo da
propriedade intelectual de programa de computador, sua comercializagdo no pais, e da outras providéncias”
(BRASIL. Tribunal de Justiga do Distrito Federal e dos Territérios. Apelagdo Civel n° 1999.01.1.054799-9
DF. Apelante: Piazuma Materiais para Construcdo Ltda. Apelado: Microsoft Corporation. Primeira Turma
Civel. Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati. Revisor Des.: Valter Xavier. Brasilia, 23.4.2001. Disponivel
em: <http://www.tjdft.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

372 Art. 1°, Lei n° 9.609/1998. A lei anterior que regulara a matéria, definia programa de computador da mesma
forma, contudo ndo considerara as tecnologias baseados em técnicas analogas a técnica digital (Art. 1°, p.u., da
Lei n°® 7.646/1987 revogada).

373 Nesse sentido: AREAS, Patricia de Oliveira. Contratos internacionais de software: o direito moral do autor
como limitante da autonomia da vontade. 2006. Disserta¢ao (Mestrado em Direito) — Curso de Pds-Graduagao
em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianépolis, 2006. Sobre a protecdo dos manuais de uso
e documentagio técnica associada, ver VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 160. Observa-se que, no caso de os
documentos associados serem protegidos como obras literarias ou cientificas pelos direitos de autor, a protecao
do software como um todo (programa de computador mais documentacdo técnica associada) serd ampliada,
pois enquanto a prazo da protecdo do programa de computador é de 50 anos, o prazo de protecdo pelas regras
gerais do direito de autor € de 70 anos (Art. 2°, § 2° Lei n. 9.609/1998, e Art. 41, Lei n. 9.610/1998). Desse
modo, se protegida a documentacdo associada ao programa de computador, ainda que o programa caia em
dominio publico, o sofiware permanece parcialmente protegido no tocante a documentagio associada.
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abranger seu conteudo cientifico ou técnico’*, do mesmo modo que o escopo de protecio das
obras literarias. Ainda, entende-se que a prote¢ao concedida ao programa pode abranger
também seu titulo, se original e inconfundivel com o de outro programa do mesmo género’”.
Como as obras literarias, os programas de computador ndo dependem de registro
para serem protegidas, constituindo-se os direitos de propriedade intelectual com o ato de

criagdo, sob o aspecto moral e patrimonial®’.

2.3.2 O modo de aquisicao de direitos

O direito de propriedade intelectual surge com a criagdo do programa de
computador, independente de registro. Esse direito pré-existe ao registro. O registro ¢
facultativo neste caso. Trata-se de uma formalidade que pressupde a legalidade do direito,
pois a autoridade competente o concede em razdo do cumprimento dos requisitos e exigéncias
legais e porque nenhuma irregularidade extrinseca ou intrinseca lhe ocorreu ao examinar o
titulo.

O registro proporciona a publicidade, pois por meio dele qualquer pessoa toma
conhecimento do direito. Ainda, ele tem forca probante, pois indica quem ¢ o titular do
direito, bem como os titulares que o antecedem. Assim, se por algum fato ou ato juridico a
titularidade, que seria originariamente do autor, ¢ atribuida ou transferida a pessoa que nao o

autor, deveria constar em registro. Desse modo, ele oferece ao titular seguranca de seus

™ Por suposto, ndo constitui ofensa aos direitos do titular de programa de computador: “a ocorréncia de
semelhancga de programa a outro, preexistente, quando se der por forga das caracteristicas funcionais de sua
aplicacdo, da observancia de preceitos normativos e técnicos, ou de limitagdo de forma alternativa para a sua
expressdo” (Art. 6°, III, Lei n® 9.609/1998).

7 Art. 10, Lei n® 9.610/1998. Da mesma forma que as obras literarias, a protegdo pode abranger o titulo do
programa, quando original. Assinala o INPI, que o titulo do programa de computador somente sera protegido
se ndo for descritivo e nem evocativo da fun¢do executada. Ele pode ser abreviado, porém, devem ser
apresentadas as duas formas de escrita, e.g. “CCA — Controle de Caixa Automatico”, em toda a documentacdo
formal (INPI, 2007). Quanto a protecdo da documentag@o preparatdria, da documentacdo técnica e manual de
uso do programa de computador, Ver comentarios de VAZQUEZ LEPINETTE sobre a Diretiva n°
91/250/CEE, das Comunidades Européias, e a Lei-Tipo da OMPI (VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 159-
160).

376 Art. 2°, § 3° Lei n® 9.609/1998. “Art. 2° O regime de protegdo a propriedade intelectual de programa de
computador ¢ o conferido as obras literarias pela legislagdo de direitos autorais e conexos [...]. § 1° Nao se
aplicam ao programa de computador as disposi¢des relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo,
o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a
alteracdes ndo-autorizadas, quando estas impliquem deformagdo, mutilagdo ou outra modifica¢do do programa
de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputagdo” (Lei n°® 9.609/1998). Sobre os direitos
patrimoniais de autor, ver artigos 28 e 29, Lei n® 9.610/1998.
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direitos®” sobre o programa de computador protegido, bem como a terceiros que tenham
interesse por ele’”™.

Os programas de computador poderdo, a critério do titular, ser registrados junto ao
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, atendendo as exigéncias legais’™. O registro do
programa, independente de ser mantido aberto ou fechado seu codigo fonte. Cumpre observar
que o procedimento de registro nao analisa o mérito do programa, sendo as informacdes
constantes do registro, inclusive, mantidas em sigilo™.

Do mesmo modo que o registro ndo ¢ obrigatério como modo de aquisicdo de
direitos de autor sobre a obra, o registro translativo de direito (o titulo como ato juridico capaz

de transferir a propriedade) também nédo é obrigatorio™

. Entretanto, o registro importa para
emanar efeitos perante terceiros.

Assim, considerando a ndo obrigatoriedade do registro, com a criagdo do programa
de computador ha a emanagdo imediata dos direitos ao seu criador’®, observando-se a regra
da autoria em relagdo a titularidade. Vale recordar que a qualidade de autor e a qualidade de
titular de direitos de autor nao se confundem, conforme se analisou anteriormente em relacao

as obras literarias. No entanto, ainda hd algumas particularidades no tocante aos autores e

titulares de direitos de programas de computador que merecem ser aqui consideradas.

2.3.2.1 Os sujeitos de direitos

Conforme analisado em relagdo aos direitos de autor, autoria e titularidade sdo duas

N e o . . .
nogoes distintas®”. Essas no¢des sdo trazidas para o regime de prote¢do dos programas de
computador. No entanto, como coloca Paesani, a lei de direitos autorais ndo foi criada para
regular a aquisicao de direitos sobre o programa de computador e, nesse sentido, adapta-se
com dificuldades e falhas a esse novo instituto, sendo “uma das questdes que se levantam com

maior freqiiéncia diz respeito a titularidade e ao contetido da obra”.***

377 Lei n° 9.609/1998.

" Ver PEREIRA, 1981, vol. IV, p. 106-108.

7 Art. 3°, Lei n° 9.609/1998.

30 Art. 3°, § 2°, Lei n° 9.609/1996.

3 Art. 11, Lei n® 9.609/1998.

2 Art. 22, Lei n® 9.610/1998

3 LIPSZYC, 1993, p. 123; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 187 e ss.

3% PAESANI, Liliana Minardi. Direito de informdtica: comercializagio e desenvolvimento internacional do
software. 3 ed. Sdo Paulo: Atlas, 2001, p. 53.
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A legislagdo brasileira menciona a figura do autor de programa de computador,
entretanto, ndo o define expressamente na lei especial. Contudo, com base na legislagdo
autoral, a qual se remete com fundamento no art. 2°, da Lei n® 9.610/1998, considera-se que
autor ¢ a pessoa natural criadora do programa de computador’®. Nesse sentido, a qualidade de
autor, por um lado, corresponde a pessoa natural e, por outro, estd relacionada ao ato de
criacdo do programa de computador.

Nesse sentido, qualquer pessoa natural, nacional ou estrangeira, domiciliada no
Brasil ou exterior, nos termos da lei**, pode ser autor de programa de computador. Observa-se
que essa qualidade pode ser adquirida independente da capacidade®’ da pessoa natural para
os atos da vida civil.

No entanto, a pessoa natural para ser qualificada como autor deve participar da
criagdo do programa de computador. Cumpre observar que a doutrina descreve a criagdo de
programa de computador comporta distintas fases, tais como a defini¢do, o projeto, a
elaboragdo do codigo fonte e documentagao, a avaliacdo, a operacao, os testes, uso, corregao,

aprimoramento, adaptagdo e expansdo do programa®®

. A andlise da participag@o dos sujeitos
no decorrer dessas fases, e suas contribuicdes para o desenvolvimento do processo, sdo
essenciais para se determinar quem ¢é autor ou co-autor do programa de computador.

De acordo com a jurisprudéncia brasileira, basta que a pessoa haja participado da
realizacdo de qualquer das fases para que ela assuma a qualidade de autor’®. No entanto,

sempre importa analisar caso a caso a qualidade do aporte intelectual empregado pela pessoa.

3 Art. 11, da Lei n® 9.610/1998.

3% Em matéria de protecio dos direitos dos estrangeiros, vige o principio da reciprocidade. Assim, asseguram-se
os aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o pais de origem do programa conceda, aos brasileiros
e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes. (Art. 2°, § 4°, Lein® 9.610/1998).

*¥7A incapacidade da pessoa natural ndo afeta a qualidade de autor, ainda que isso imponha limites ao exercicio
de atos da vida civil. CHAVES, 1995, p. 85 e ss. Segundo o Cédigo Civil brasileiro: “Art. 1° Toda pessoa ¢é
capaz de direitos e deveres na ordem civil. [...] Art. 3° Sdo absolutamente incapazes de exercer pessoalmente
os atos da vida civil: I - os menores de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade ou deficiéncia mental, ndo
tiverem o necessario discernimento para a pratica desses atos; III - os que, mesmo por causa transitoria, nao
puderem exprimir sua vontade. Art. 4° Sdo incapazes, relativamente a certos atos, ou & maneira de os exercer: |
- os maiores de dezesseis € menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em toxicos, e os que,
por deficiéncia mental, tenham o discernimento reduzido; III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental
completo; IV - os prodigos.” (Codigo Civil Brasileiro, Lei n° 10.406/2002)

3% LUPI, André Lipp Pinto Basto. Protegdo Juridica do Software: Eficacia e Adequagdo. Porto Alegre: Sintese,
1998, p. 21.

% “Ementa: Direito Autoral - Decisio Extra Petita - Ndo adstri¢io do Juizo - Software - Comprovagio de
participacdo na criacdo do programa de computador — co-autoria declarada - participacdo na receita
reconhecida”. (BRASIL. Tribunal de Al¢ada de Minas Gerais. Apelagdo Civel n® 431.374-6 BH. Acorddo n°
0431374-6. Apelante: Alma Informatica Ltda. Apelado: Virgilio Cancado Paculdino Pereira. Segunda Camara
Civel. Relator: Juiza Evangelina Castilho Duarte. Belo Horizonte, 16.3.2004. Disponivel em:
<http://www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.). No mesmo sentido, a doutrina: VAZQUEZ
LEPINETTE, 1996, p. 165
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Com relagdo a pessoa juridica, seja de direito publico ou privado, ndo lhe ¢ atribuida
a qualidade de autor. As pessoas juridicas podem ser titulares de direitos sobre o programa de
computador’®. Pode o titular de direitos de autor referir-se a pessoa natural ou juridica, de
direito publico ou privado, detentor de todos ou parte dos direitos de autor. A titularidade
pode decorrer de lei ou ato, entre vivos ou por causa de morte, a titulo originario ou derivado.
Importa observar que no caso de o programa ser registrado, na ocasido do pedido de registro,
se o titular for pessoa distinta do criador, deve ser apresentado documento que o legitime
como tal*".
Dentro desse contexto, importa analisar as particularidades no tocante a titularidade
do autor de programa de computador, assim como de autor de derivagdo. Além disso,
examina-se a titularidade dos programas caracterizados como obras coletivas e aqueles
criados no ambito de contrato de trabalho ou prestagdo de servicos, a titularidade do

cessionario, por ato cessdo, ¢ a do sucessor, decorrente de transmissdo por causa de morte,

bem como a co-titularidade dos programas de computador.

2.3.2.2 A titularidade do autor de programa de computador

No tocante a titularidade do autor de programa de computador aplica-se a regra da
autoria, conforme analisado em matéria de direitos autorais. No caso dos direitos de autor de
programa de computador, eles surgem e se adquirem com o ato de criagao.

Assim, criado o programa de computador, ele é protegido emanando-se os direitos de
autor, independentemente do registro do programa. Em principio, esses direitos sdo
conferidos ao autor da criacdo, nos mesmo sentido que as obras literarias. No entanto, ha
excegoes, como ¢ o caso das obras coletivas e criagdes de servico, conforme se analisa

posteriormente™”.

0 A Lei 5.988/1973 dispunha: “Art. 15. Quando se tratar de obra realizada por diferentes pessoas, mas
organizada por empresa singular ou coletiva e em seu nome utilizada, a esta cabera sua autoria”.

1 Art. 4°, § 1°, INPI Resolugdo n® 58/1998. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
Resolugdo n° 58, de 14 de julho de 1998. Assunto: Estabelece normas e procedimentos relativos ao registro de
programas de computador. Disponivel em <http://www.inpi.gov.br> Acesso em: 10 set. 2007)

392 Art. 17, da Lei n® 5.988/1973, e Art. 3°, da Lei n°. 9.609/1998.
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2.3.2.3 A titularidade do autor de derivacdo de programa de computador

O programa de computador pode se caracterizar como obra derivada, quando se
constituir em um programa novo que resulte da transformag¢do de um programa originario.
Admite-se a prote¢do de programas de computador derivados, como as obras derivadas, desde
que autorizadas pelo autor e/ou titular do programa®”, quando este estiver protegido. Se for
solicitado o registro de programa de computador derivado, na ocasido do pedido, o requerente
devera juntar o instrumento pelo qual se autorizou a realizagio da derivagio™.

A derivagdo do programa de computador ¢ protegida, sem prejuizo dos direitos sobre
0 programa originario. Desse modo, o programa de computador derivado tem tutela propria

em relagdo ao programa pré-existente®”

. A essas criagdes aplicam-se, no que couberem, as
regras das obras derivadas™®.

Em relagdo a autoria, o autor do programa originario ndo se confunde com o autor
das derivag¢des do programa. E autor de programa de computador derivado aquele que realiza
a derivagdo, resguardando-se a autoria do criador do programa originario®’.

No que se refere a titularidade, no caso de o programa origindrio estar em dominio
publico, sera o autor do novo programa o titular de programa derivado™®. No entanto, se o
programa originario estar protegido, “os direitos sobre as derivacdes autorizadas pelo titular
dos direitos de programa de computador, inclusive sua exploragdo econdmica, pertencerao a
pessoa autorizada que as fizer [autor], salvo estipulagdo contratual em contrario”.’” Nesse
sentido, a lei estipula que os direitos de exploragdo sobre o programa pertencem ao autor da

derivacdo, diferentemente das obras literarias, em que deve a autorizagdo prever quais os

direitos conferidos ao autor da obra derivada para sua explora¢do comercial*®”.

3% Art. 5° Os direitos sobre as derivagdes autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador,
inclusive sua exploragdo economica, pertencerdo a pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulagdo contratual
em contrario.

P Art. 5°, da Lei n° 9.609/1998; Art. 4, Decreto n° 2.556/1998 (BRASIL. Decreto n® 2.556, de 20 de abril de
1998. Regulamenta o registro previsto no art. 3° da Lei n® 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispde sobre
a protegdo da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercializagdo no Pais, ¢ da outras
providéncias. DOU 22.4.1998. Disponivel em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2007).

3% Art. 5, VIII, (g), Lei n° 9.610/1998. Ver ainda, art. 7°, XI, Lei n° 9.610/1998, e art. 2.3 ¢ 2.5, Convengdo de
Berna.

% Ver Art. 5°, VIIIL, (f) (g); Art. 29, Lei n® 9.610/1998. Ainda, ver item deste trabalho relativo as obras
derivadas.

7 Art. 2° e 5°, Lei n. 9.609/1998 c/c Artigos 5°, VIII (g), 7°, 11, 24, Lei n. 9.610/1998.

3% Art. 2° e 5°, Lei n. 9.609/1998 c/c artigos. 5°, VIII (g), 7°, 11, 14 e 28, Lei n. 9.610/1998.
39 Art. 5°, Lei n. 9.609/1998.

490 Art. 4°, Lei n. 9.609/1998.
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As pessoas qualificadas como autores do programa originario ¢ do derivado nao se
caracterizam como co-autores. Somente poderdo concorrer como co-autores no caso em que

ambas participarem da consecu¢do do novo programa em comum.

2.3.2.4 Programa de computador como obra coletiva

O programa de computador caracterizar-se como obra coletiva quando criado “por
iniciativa, organizacdo e responsabilidade de uma pessoa fisica ou juridica, que a publica sob
seu nome ou marca ¢ que ¢ constituid[o] pela participacdo de diferentes autores, cujas
contribui¢des se fundem numa criagdo autdnoma”.*"!

Esse tipo de programa diferencia-se do programa de computador em co-autoria, tanto
pela importancia atribuida a fun¢do da pessoa que toma a iniciativa, organiza e assume as
responsabilidades de sua criagdo, como pela relagdo entre os autores que participam de sua
elaboracdo. A relagdo que surge entre os autores participantes, em vez de se dar de maneira
reciproca (horizontal), se d4 entre cada um deles e a pessoa que organiza a obra, de forma
vertical*”.

Nesse sentido, o carater coletivo do programa de computador dependerd, por um lado,
da relacdo entre o organizador e os autores, que aportam contribui¢des intelectuais, e por
outro, da autonomia alcangcada no marco do conjunto do programa resultante. O carater
auténomo da obra coletiva ¢ dado pelo resultado obtido pelo conjunto em relacdo as distintas
contribui¢des, e que deve se constituir por si mesmo um programa de computador original*”.

Quanto aos sujeitos em relag@o a obra coletiva, ha a figura do organizador e a figura
dos autores. O papel desses sujeitos na consecucdo da criagdo do programa como obra
coletiva e a atribuicdo de direitos a eles se distinguem. O organizador refere-se a pessoa, fisica
ou juridica, que toma a iniciativa de criagdo do programa de computador e que, ademais,

organiza e assume as responsabilidades sobre a criagdo*™. A ele se garante a titularidade dos

direitos patrimoniais sobre o conjunto da criagdo coletiva*®.

1 Art. 2°, Lei n. 9.609/1998 c/c artigos 5°, VIII (i), 7°, VI, 11, 16, e 23, Lei n. 9.610/1998.
2 Em relagdo as obras literarias, ver LIPSZYC, 1993, p. 133; SAIZ GARCIA, 2000, p. 286.
493 No tocante as obras literarias ver SAIZ GARCIA, 2000, p. 286-292.

404 Art. 2°, Lei n. 9.609/1998 c/c Art. 5°, VIII (h), Lei n° 9.610/1996.

45 Art. 2°, Lei n. 9.609/1998 c/c Art. 17, § 2°, Lei n° 9.610/1998.
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Os autores sdo as pessoas fisicas que, atendendo as instru¢des do organizador e
dentro do marco fixado por ele, executam sua atividade intelectual, aportando contribui¢des

pessoais com o propoésito da realizagdo do programa de computador*®

. A eles sdo assegurados
os direitos morais de autor sobre o programa de computador*”’.

Observa-se que, no tocante ao regime das obras coletivas, este ndo se aplica em
relagdo aos programas de computador quanto estes estiverem regulados pelas disposi¢des
aplicaveis aos programas criados no ambito de contrato de trabalho, prestacdo de servicos ou

vinculo estatutario, conforme segue a analise.

2.3.2.5 A titularidade do programa de computador criado por empregado ou prestador

de servico

A titularidade de programa de computador criado no marco de contrato de trabalho,
de prestacdo de servicos ou vinculo estatutario € prevista expressamente na Lei n® 9.609, de
1998, ndo havendo, contudo, qualquer disposi¢ao a esse respeito na lei de direitos autorais. A
lei de programa de computador estabelece um regime préoprio de atribuicao da titularidade em
seu art. 4°, aplicando-se ademais as disposi¢des previstas na lei de incentivo a inovagdo, Lei
n° 10.973/2004.

Em termos gerais, fala-se aqui do empregado, no entanto, as mesmas regras sao
aplicadas ao prestador de servigo, trabalhador autobnomo ou estagidrio € a empresa
contratante. Com relagdo a cria¢do (programa de computador) ocorrida durante contrato de
trabalho, pode ela se caracterizar como “criacdo de servi¢o”, “criacdo livre” ou “criacdo
comum”. Essa terminologia ndo ¢ utilizada pela lei, mas pela doutrina que trata dessa matéria
(principalmente em patentes), a qual nao utiliza de maneira uniforme.

As “criagodes livres” sdo aquelas ocorridas durante o contrato de trabalho, mas que
ndo decorrem deste contrato, nem do uso de recursos, informagdes tecnoldgicas, segredos
industriais e de nego6cios, materiais, instalagdes ou equipamentos do empregador. Nessa
hipoétese, a titularidade dos direitos sobre o bem € atribuida exclusivamente ao empregado™®.

No caso das criagoes decorrentes do contrato de trabalho, elas se caracterizam como

“criacdes de servico”. A legislagdo estipula que a titularidade dos direitos patrimoniais sobre a

496 Art. 2°, Lei n. 9.609/1998 c/c cf. Art. 17, § 3°, e Art. 88, T a IV, Lei n° 9.610/1998.
7 Art. 2°, Lei n. 9.609/1998 c/c Art. 2°, § 1°, Lei n° 9.609/1998; Art. 17, § 1°, Lei n°® 9.610/1998.
18 Art. 4°, § 2°, Lei n. 9.609/1998.
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criacdo ¢ do empregador (contratante) nos casos em que: ela decorrer de contrato de trabalho
ou prestacao de servigos que tenha por objeto a pesquisa e desenvolvimento ou a atividade
inventiva; ou quando ela resultar da natureza dos servigos para os quais foi o empregado
contratado*”.

No caso de criacdo de servigo, a retribuicdo do empregado pela criagdo limita-se a

1 Porém, no tocante aos

remuneracdo ou ao salario convencionado, salvo ajuste em contrario
pesquisadores-autores de criagdes decorrentes de contrato com institui¢des cientificas e
tecnologicas da Administracdo Publica hd regras especificas regulando a matéria. A
instituicdo a quem sera conferida, pela ordem juridica, a titularidade dos direitos de
propriedade intelectual sobre a criacdo devera assegurar ao autor uma participagcdo, minima de
cinco por cento € maxima de um terco, nos ganhos econdmicos auferidos pela entidade. Esses
ganhos podem resultar de contratos de transferéncia de tecnologia ou de licenciamento para
outorga de direito de uso ou de exploragdo da criagdo protegida*'.
Assinala-se que em relagdo as “criacdoes de servigo”, a legislacdo admite que as
partes, contratante e contratado, convencionem de forma distinta, seja no tocante a
titularidade, ao exercicio de direitos e/ou a remuneracdo. Assim, exemplificativamente, pode
o empregador:
» Garantir ao empregado uma remuneragao adicional, além da remuneracao ou do
salario convencionado;
= Assegurar ao empregado contratado o exercicio de direitos patrimoniais (e.g. por
meio de licenga), que pode se limitar a algumas das modalidades de exercicio,
como o uso ou explora¢ao do programa de computador, inven¢ao ou modelo de
utilidade;
= Estipular uma quota ideal do direito, constituindo-se um regime de co-titularidade

entre empregado e empregador; ou

» Ceder seu direito sobre a criagdo*.

19 Art. 4°, caput, Lei n° 9.609/1998. Observa-se, em relagio as invengdes e modelos de utilidade, que esses
contratos geram efeitos para além do prazo que eles sdo terminados. Consideram-se desenvolvidos na vigéncia
do contrato a invencdo ou o modelo de utilidade cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano
apos a extingdo do vinculo empregaticio, ressalvada prova em contrario (Art. 88, § 2°, Lei n® 9.279/1996). No
que se refere aos programas de computador ndo ha disposi¢do nesse sentido, de forma que dependera de
disposigdo contratual expressa em contrato.

410 Art. 4°, § 1°, Lei n° 9.609/1998.

‘' Art. 13, Lei n® 10.973/2004.

2 Ver art. 11, Lei n® 10.973/2004.
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No que se refere aos direitos morais, asseguram-se ao autor do programa de
computador o direito de reivindicar a autoria € o de ser nomeado e qualificado, podendo

5, Esses direitos pertencem ao autor (empregado

requerer a ndo divulgacdo de sua nomeacao
contratado), na medida da sua participagdo na criagdo intelectual. Esses direitos sdo
irrenuncidveis e inalienaveis, ndo se transferindo ao empregador, sendo nula qualquer clausula
contratual em que o empregado renuncie ou ceda esses direitos**.

Quanto as “criagcdes comuns”, Ainda que ndo haja previsdo expressa em lei
regulando essa situagdo, no tocante aos programas de computador, entende-se pela leitura do
art. 4° e seus paragrafos que € possivel a aplicagdo das regras previstas em relagdo as patentes,
por analogia. Essas criacdes se referem aquelas que resultam da contribui¢do pessoal do
empregado e de recursos, dados, informagdes, meios, materiais, instalagdes ou equipamentos
do empregador, ressalvada expressa disposi¢do contratual em contrario. Os direitos sobre
essas criagdes pertencerdo em comum, em partes iguais, ao empregado e empregador,
constituindo uma situagdo de co-titularidade (¢ ndo de co-autoria entre empregado e
empregador)*”. Ainda que se caracterize a co-titularidade, a lei assegura ao empregador o
exercicio do direito exclusivo de licenga de exploragdo, garantindo ao empregado justa
remuneragao*'®.

A situacdo ¢ diferenciada em relagdo aos empregados, autores de criagdes, de 6rgaos
ou entidades da Administracdo Publica. A eles se garante a remunera¢ao na forma e condigdes
previstas no estatuto ou regimento interno da entidade, a qual deve prever, na forma de
premiagdo, a remuneragdo ao autor de invento, uma parcela do valor das vantagens auferidas
com o pedido ou com a patente, a titulo de incentivo*”.

Ainda, quanto aos programas de computador realizados no ambito das instituigdes
cientificas e tecnologicas da Administragdo Publica, do mesmo modo que em relagdo as
criacdes de servigo, ao autor garante-se a participagdo minima de cinco por cento € maxima
de um ter¢o nos ganhos econdmicos auferidos pela instituicdo. Esses ganhos economicos
referem-se a “toda forma de royalties, remuneracdo ou quaisquer beneficios financeiros
resultantes da exploragdo direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e

obrigagdes legais decorrentes da prote¢ao da propriedade intelectual”, resultantes de contratos

13 Art. 2°, § 1°, Lei n° 9.609/1998.

1% Art. 24 ¢ 27, Lei n° 9.610/1998.

15 Art. 91, Lei n° 9.279/1998.

6 Art. 91, § 2°, Lei n® 9.279/1998.

17 Art. 93, p.u. e art. 88, Lei n. 9.279/1996.
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de transferéncia de tecnologia ou de licenciamento para outorga de direito de uso ou de
exploragdo do invento*.

Assim, a partir dessa andlise os programas de computador criados durante contrato
de trabalho, conforme o caso, elas se caracterizam como ‘“criagdes de servigo”, “criacdes
livre” ou “criagdes comuns”, correspondendo a titularidade ao empregador, ao empregado ou
em comum ao empregado e empregador, respectivamente. Ainda que haja um tratamento
diferenciado na lei em relagdo aos empregados de entidades da administracdo publica no
tocante a remuneracdo, as regras de atribui¢do da titularidade se aplicam igualmente, salvo
estipulacdo em contrario.

Cumpre observar, ainda, que, conforme a relacdo que o empregador ou prestador de
servigos tiver com terceiras pessoas, pode ocorrer de a titularidade ser transmitida

sucessivamente a outras pessoas. A situacdo torna-se mais complexa quando passa a envolver

pessoas juridicas de direito publico.

2.3.2.6 A titularidade do cessionario

A transferéncia do programa de computador por cessdo ¢ expressamente admitida
por lei, de modo que o cessionario adquire a titularidade sobre ele. Cumpre recordar que a
transferéncia do programa de computador (bem material), ndo implica a transferéncia dos
direitos de propriedade intelectual sobre ele (bem imaterial).

Somente o titular pode ceder os seus direitos, seja por meio de representante ou
diretamente. Em relacdo a cessdo dos direitos patrimoniais sobre programa de computador,
aplicam-se as mesmas regras previstas em relagdo as obras literarias, previstas na lei de
direitos autorais, conforme analisado anteriormente*'”.

Nesse caso, para se operar a transferéncia da titularidade por cessdo, deve ser feito o
registro junto ao INPI, para que produzam efeitos em relacdo a terceiros*?’. Para se realizar

esse registro, ¢ obrigatoria a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, a

documentagao completa, principalmente o cédigo-fonte comentado, o memorial descritivo, as

8 Art. 13 ¢ § 2°, Lei n° 10.973/2004; Art. 93, p.u, Lei n° 9.279/1996.
19 Art. 50, da Lei n°® 9.610/1998; Art. 3°, Lei n° 9.609/1998.
420 Art. 11, Lei n° 9.609/1998.
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especificagdes funcionais internas, os diagramas, os fluxogramas, assim como os demais
dados técnicos necessarios para a transferéncia da tecnologia®'.

Cumpre recordar que a cessdao nao se confunde com a licenga. Enquanto a cessao
transfere o direito, a licenca, seja exclusiva ou ndo, ndo implica na transferéncia da

titularidade.

2.3.2.7 O licenciado e a titularidade

Em relag¢do ao programa de computador, este pode ser objeto de licenca de uso e/ou
de exploracdo. Quaisquer desses atos ndo ensejam a transferéncia da titularidade ao licenciado.
Quanto 4 licenga ou autorizagio de uso conferida aos usuarios de programa de computador**?,
ela ndo tem como efeito a transferéncia dos direitos de propriedade intelectual, somente se
confere o exercicio de uso do programa nos termos do contrato. No caso de ndo haver
contrato escrito, o documento fiscal relativo a aquisi¢do ou licenciamento de cdpia do
programa servira para comprovacio da regularidade do seu uso*>.

No que se refere a licenca de exploragdo programa de computador, por meio dela se
confere o direito de comercializar o programa, e ndo a sua titularidade***. Nesses tipos de
licenciamento, quando de origem externa, deve-se fixar, quanto aos tributos e encargos
exigiveis, quem tem a responsabilidade pelos respectivos pagamentos ¢ estabelecer a
remuneracao do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no

425

exterior Sdo nulas as clausulas que restrinjam a producdo, a distribuicdo ou a

comercializacdo, em violacdo as disposi¢des legais em vigor. Do mesmo modo, sdo nulas as

21 Art. 11, p.u., Lei n® 9.609/1998

#22«Art. 7° O contrato de licenca de uso de programa de computador, o documento fiscal correspondente, os
suportes fisicos do programa ou as respectivas embalagens deverdo consignar, de forma facilmente legivel
pelo usuario, o prazo de validade técnica da versdo comercializada” (Lei n® 9.609/1998).

2 Art. 9°, Lei n° 9.609/1998.

424 «Art. 8° Aquele que comercializar programa de computador, quer seja titular dos direitos do programa, quer
seja titular dos direitos de comercializagdo, fica obrigado, no territério nacional, durante o prazo de validade
técnica da respectiva versdo, a assegurar aos respectivos usudrios a prestagdo de servigos técnicos
complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificagdes.
Paragrafo tnico. A obrigacdo persistira no caso de retirada de circulagdo comercial do programa de
computador durante o prazo de validade, salvo justa indenizagdo de eventuais prejuizos causados a terceiros”
(Lei n°® 9.609/1998).

25 Art. 10, Lei n° 9.609/1998. Observa-se que “serdo nulas as clausulas que: I - limitem a produgdo, a
distribui¢do ou a comercializag@o, em violagdo as disposi¢des normativas em vigor; II - eximam qualquer dos
contratantes das responsabilidades por eventuais a¢des de terceiros, decorrentes de vicios, defeitos ou violagdo
de direitos de autor (Art. 10, § 1°, Lei n® 9.609/1998).
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disposi¢des que exima qualquer dos contratantes das suas responsabilidades por eventuais

acdes de terceiros, em decorréncia de vicios, defeitos ou violagdo de direitos de autor*.

2.3.2.8 A co-titularidade sobre o programa de computador

A co-titularidade de direitos sobre o programa de computador ocorrer em virtude de
varios fatos, pela via originaria, por exemplo, pela co-autoria, ou derivada, pela cessao ou
sucessdo a duas ou mais pessoas.

Importa observar que ¢ bastante comum que a criagdo de programa de computador
seja realizada por uma pluralidade de pessoas. Contudo, no cenario internacional, as
legislagdes nacionais nem sempre estabelecem regras para esse caso. E o que ocorre no Brasil.
Assim remanesce a questdo sobre que regime deve ser aplicado, se o de obra coletiva ou em
co-autoria.

Considerando que a lei de programa de computador estabelece 0 mesmo regime de
protecao que o das obras literdrias, com a aplicacdo das normas de direitos autorais, entende-
se, assim, que podem ser aplicados ambos os regimes, conforme cada caso. Desse modo, a
determinag¢do do regime a ser aplicado dependera do tipo de relacdo que existir entre os
criadores e demais pessoas que participam da elaboracdo do programa de computador. No
entanto, ha que se levar em consideracdo os limites da aplicagdo das normas as obras
literarias, principalmente pelas peculiaridades de cada caso*’.

Programa de computador pode ser considerado como obra em co-autoria quando
criado em comum por dois ou mais autores**. No entanto, ndo basta uma pluralidade de
autores participarem da criacdo para o programa se caracterizar como obra em co-autoria. Os
diversos autores devem participar da criagdo do programa de computador empreendendo
esfor¢os criativos para a consecu¢do da criacdo intelectual em comum, na forma de co-
autoria ** . Entre os co-autores constitui-se uma relagdo horizontal (reciproca), de

430

colaboragao™’. O autor que trabalha de forma independente, sem qualquer relagdo com os

demais, ndo se caracteriza como co-autor.

2% Art. 10, § 1°, Lei n° 9.609/1998.
7 Ver VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 156.
428 Art. 2°, Lei n. 9.609/1998 c/c artigos 5°, VIII (a), 7°, 11, 15, 23 e 25, Lei n. 9.610/1998.

2% Sobre as obras literarias ver POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 184; SAIZ DIAZ, 2000.
0 HUGHET, 1962.
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Para se verificar a existéncia ou ndo de um regime de co-autoria, por exemplo,
importa determinar as pessoas que contribuiram para a criagdo comum. Na pratica nem
sempre ¢ simples determinar a qualidade do esfor¢co empreendido pelas pessoas, sendo
necessario se avaliar caso a caso.

Para se determinar a co-autoria, ndo se leva em conta somente a participagdo dos
autores durante a criacdo, mas suas contribuigdes mutuas, ou seja, os esforgos reunidos de
cada um dos co-autores para a consecu¢ao de um trabalho criativo comum®"'.

Além dos aspectos qualitativos das contribui¢cdes que merecem ser apreciados caso a
caso, importa observar os aspectos temporais. A contribui¢cdo deve ser empreendida durante o
periodo de consecug¢dao do programa, em quaisquer das fases de sua elaboracdo, e nao
posteriormente a sua cria¢do, momento posterior a conclusdo da obra*?. Quem intervém
somente na fase de explorag@o da obra, ndo se caracteriza como co-autor*”.

Alguns autores, ao tratar das fases da elaboragdo do programa de computador,
defendem que cada uma delas ¢ protegida de modo auténoma. No entanto, em geral,
prevalece o entendimento doutrindrio de que ha unidade do processo criativo, no sentido de
que todo o processo dirige-se a um fim unitario: a criagdo do programa de computador®*.
Diante disso, a participacdo, em qualquer das fases, empreendendo esforcos criativos para a
realizagdo do programa assinalam quem sdo os co-autores da criagdo. Nesse sentido,
manifesta-se a jurisprudéncia brasileira®”’.

Quanto a titularidade, em regra, concede-se em comum os direitos sobre o programa

de computador a todos os co-autores, constituindo-se a situagdo de co-titularidade. Nessa

1 Sobre as obras literarias, ver VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 69-70.

2 Ver LUPL 1998, p. 21; AREAS, 2006; WACHOWICZ, 2004; BRASIL. Tribunal de Algada de Minas Gerais.
Apelagdo Civel n°431.374-6 BH. Acorddo n° 0431374-6. Apelante: Alma Informatica Ltda. Apelado: Virgilio
Cangado Paculdino Pereira. Segunda Céamara Civel. Relator: Juiza Evangelina Castilho Duarte. Belo
Horizonte, 16.3.2004. Disponivel em: <http:/www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008. Ver ainda
VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 165

3 SAIZ GARCIA, 2000, p. 179-180.

4 VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 160-165.

#5 Nesse sentido a decisdo do Tribunal de Alcada de Minas Gerais: “Ementa: Direito Autoral - Decisdo Extra
Petita - Nao adstricdo do Juizo - Software - Comprovagdo de participacdo na criagdo do programa de
computador — co-autoria declarada - participagdo na receita reconhecida. [...] Em seus Esclarecimentos, o
perito oficial explicita as etapas de desenvolvimento de sistema de computador, incluindo, nas duas primeiras,
o estudo da viabilidade e levantamento de dados, fases das quais participou o Apelado. [...] A criacdo do
codigo de fonte, que a Apelante pretende atribuir ao seu socio, Flavio Andrade Pereira, ¢ apenas uma, dentre
diversas fases da criacdo de um software [...]” (BRASIL. Tribunal de Al¢ada de Minas Gerais. Apelagcdo Civel
n® 431.374-6 BH. Acorddo n° 0431374-6. Apelante: Alma Informatica Ltda. Apelado: Virgilio Cangado
Paculdino Pereira. Segunda Camara Civel. Relator: Juiza Evangelina Castilho Duarte. Belo Horizonte,
16.3.2004).
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situacao, os co-autores exercem, de comum acordo, os seus direitos, salvo convengdo em
contrario*.

Por fim, na ocasido do pedido de registro do programa de computador, se realizada,
deve-se apresentam os dados referentes ao autor do programa e ao titular, se distinto do autor,
sejam pessoas fisicas ou juridicas, devendo citar-se todos os criadores e titulares, explicitando

os titulares e os criadores, com todos os dados cadastrais®’.

436 Art. 23, Lei n® 9.610/1998.
BT Art. 3°, § 1°, 1, Lei n° 9.609/1998; Art. 1°, § 1°, I, Decreto n° 2.556/1998.
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3 A TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE INVENCAO, MODELO DE
UTILIDADE, DESENHO INDUSTRIAL E CULTIVAR

31 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE PATENTE

No contexto normativo internacional, o Acordo TRIPS, ndo inclui em seu escopo a
prote¢do dos modelos de utilidade*®, ndo exigindo, assim, que os paises estabelecam um
regime para sua prote¢do em seu ordenamento juridico interno. Quanto a Convengao da Unido
de Paris, esta prevé a possibilidade de protecdo, mas ndo exige que os paises outorguem
modelos de patentes, seja por patente ou outro regime de prote¢do. No entanto, no caso de os
paises preverem tal protecio, eles ficam sujeitos as disposicdes da Convencdo de Paris™’.

O regime de prote¢ao de modelos de utilidade foi instituido em diversos paises, tais

440

como Alemanha™, Espanha, Japao, Uruguai, Costa Rica, Argentina e Grupo Andino, além

do Brasil*!

. Ainda que muitos paises prevejam este modo de protecdo de bens imateriais,
alguns dos importantes sistemas de propriedade intelectual ndo a empregam, tais como os

Estados Unidos e a Unido Européia***.

% CORREA, 1998, p. 42.

49 Art. 1.2 e art. 4, Convencdo de Paris.

9 0 modelo de utilidade tornou-se passivel de protecdo especialmente com a legislagdo alema (Leis alemis de
1° de junho de 1891 e de 8 de maio de 1936) (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 405). Segundo MARZOTI, a
protecdo dos modelos de utilidade surgiu na Alemanha no principio do século XX, e que paulatinamente se
estendeu no mundo (MARZOTI, 2003, vol, 2, p. 180-181).

#! Comentérios sobre distintos paises que adotam o regime de protecio de modelo de utilidade, ver CORREA,
Carlos. Acuerdo TRIPS: Regimen internacional de la propiedad intelectual. Buenos Aires: Ciudad Argentina,
1998, p. 81 e ss; CORREA, 1998, p. 42; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 799 e ss; MIRANDA,
1983, t. 16, p. 405 e ss.

#2 VAZQUEZ LEPINETTE assinala que ndo ha nenhuma norma, de direito comunitario europeu nem de direito
internacional que regule os modelos de utilidade. Entretanto, ha um projeto de regulamentagdo do modelo de
utilidade europeu (por encargo da Comunidade Européia, pelo Max Planck Institute for Intellectual Property,
Competition and Tax Law, de Munique) (VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 101).
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3.1.1 O objeto do direito: invencio e modelo de utilidade

A patente ¢ o titulo de propriedade industrial que acredita a existéncia e alcances de

443

um invento, e determina a pessoa que o requer sua titularidade*. No Brasil, pode ser objeto

de prote¢do por patente tanto a inven¢ao como o modelo de utilidade**

. Em sentido amplo,
ambos sdo considerados inventos.
As patentes podem ser concedidas as invengdes relativas a produtos (entidade fisica)

#6 atividade inventiva*’ (ndo

ou processo (atividade) **, caracterizadas pela novidade
evidentes para um técnico na matéria) e aplicacdo industrial.

Como modelo de utilidade, é patentedavel “o objeto de uso pratico, ou parte deste,
suscetivel de aplicacao industrial, que apresente nova forma ou disposicao, envolvendo ato
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagio”.***

Cumpre assinalar que nos termos da lei, contudo, nem sempre hd invengdo ou
modelo de utilidade, bem como nem toda invengdo ou modelo de utilidade é patenteavel*”.
Sendo assim, importa observar as exceg¢des a patenteabilidade previstas na legislacdo de
patentes.

A protegdo conferida pela patente recai sobre o efeito técnico do invento e a extensao

da protecdo ¢ determinada pelo teor das reivindicagdes, interpretado com base no relatorio

“3 PIMENTEL, 2005a.

** Em termos gerais o modelo de utilidade ¢ uma criagdo industrial, de carater técnico e com um nivel inventivo
inferior ao exigido as invengdes, para sua prote¢do, no caso do Brasil, por patente. Em outros paises sua
protegdo € realizada por certificado de modelo de utilidade, por exemplo, na Argentina. Por outro aspecto, esse
regime de protecdo ¢ bastante variavel entre os paises. Alguns paises que os empregam, o distinguem das
patentes de distintas maneiras, tais como em relagdo ao procedimento de concessdo, ao limite de sua aplicagdo
a forma de produtos, e aos requisitos de novidade ou de nivel inventivo aplicaveis (CABANELLAS DE LAS
CUEVAS, 2004, p. 799 e ss).

5 De acordo com MIRANDA, “a diferenga entre produto e processo somente se torna de relévo quando se trata
do objeto da pretensdo ou da agdo: o direito sdbre a invencdo de produto e o direito sobre a invengdo de
processo sdo o mesmo direito sdbre invengdo; se, porém, se cogita da ofensa ao direito, vé-se que ofende o
direito sobre invencao de produto quem fabrica ésse produto e ndo ofende o direito sdbre invengdo de processo
quem, por outro processo, fabrica produto igual. As agdes do titular vao contra os que empreguem 0 mesmo
processo; o titular da patente tem a vindicagcdo do processo, como expressdo concreta do bem incorporeo”
(MIRANDA, 1983, t. 16, p. 276).

6 Sobre o requisito de novidade, art. 11 e 12, Lei n® 9.279/1996.

7 Sobre a atividade inventiva, 13 e 12, Lei n® 9.279/1996. Tal efeito técnico imprevisto é o de satisfagio de
necessidade de produgdo ou de consumo (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 288).

8 Art. 8° (invengdo) e art. 9° (modelo de utilidade), da Lei n® 9.610/1998.

“ Art. 10 e art. 18, Lei n® 9.279/1996.
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descritivo ¢ nos desenhos*’. Cumpre observar que esses elementos fazem parte do conjunto
de documento técnicos contidos no pedido de patentes™'.

Particularmente no que se refere ao modelo de utilidade, os desenhos assumem
peculiar importancia na descricdo do invento. Isso porque, em regra, o modelo de utilidade
protege a funcionalidade da forma ou disposi¢do do objeto (produto), ou seja, a protecdo se
volta ao valor funcional (e ndo do valor estético ou ornamental) da configuragao externa do
produto. Sao exemplos desse tipo de inventos os artigos de utilidade, ferramentas e utensilios
de trabalho ou de uso*”.

Desse modo, cumpridos os requisitos de inven¢do ou modelo de utilidade, para ser o

invento ser protegido por direitos de propriedade industrial € preciso que seja patenteado.

3.1.2 O modo de aquisicao de direitos

Distintamente dos direitos de autor, que para se constituem com o ato de criagdo, o
direito de propriedade industrial sobre inven¢do ou modelo de utilidade adquire-se com a
concessdo valida da patente. O ato de invengdo®™ caracterizado pala consecugdo da invengao
(ou de um modelo de utilidade) patenteavel** emana o direito de obter a patente. Assim, em
relagdo as invengdes e modelos de utilidade, o direito de propriedade industrial ndo resulta do

ato de invencdo, ¢ direito posterior, depende da patente (registro, em sentido amplo)*>.

40 Art. 41 da Lei n® 9.279/1996; Art. 6, Acordo PCT. (BRASIL. Decreto n° 81.742, de 31 de maio de 1978.
Promulga o Tratado de Cooperagio em Matéria de Patentes (PCT). Disponivel em:
<http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2007).

B Art. 41 e 19, Lei n° 9.279/1996. O relatorio descritivo tem o por objetivo, dentre outros, descrever a invengio
de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realiza-la (INPI,
Ato Normativo n° 127, de 1997, art. 15.1.2(i). Este ato normativo dispde sobre a aplicacdo da Lei de
Propriedade Industrial em relagdo as patentes e certificados de adi¢do de invengao).

2 Importa anotar que certos tipos de inventos nio podem ser considerados modelos de utilidade, tais como os
compostos e formulagdes quimicas e os processos de fabricagdo. Isto porque o que se protege por modelo de
utilidade é “a disposi¢do ou a forma, o que é modelavel ¢ foi modelado, para que, pelo modelo”, possa ser
reproduzido (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 406).

3 Segundo MIRANDA, o ato de inventar, em sentido amplo, significa achar. Contudo, em matéria de inventos
patenteaveis o sentido ¢ mais restrito: “ndo é o mesmo que achar a coisa perdida, ato em que nada ha de
cria¢do, nem, sequer, o de criar aparelho, ou processo, que se possa considerar de mérito para a civilizagdo: € o
de invengdo que possa ser industrializada” (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269).

#% Até 0 momento do ato de invengio nio ha que se falar em direito a patente. O periodo anterior & invengio ¢ a
fase na qual se realizam os atos para a consecucdo do invento, figurando o inventor ou inventores que
concorrem para a invenc¢ao. Nessa fase pode haver expectativa de fato (e ndo de direito) sobre um direito de
patente de invengao.

45 A patente é um tipo de registro, no sentido lafo. Para a concessdo da patente deve-se cumprir com as
exigéncias formais, assim como com os requisitos objetivos e subjetivos de patenteabilidade.
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O ato de invengao, ao se realizar, entra no mundo juridico tornando-se um o ato-fato
juridico e irradiando efeitos: o direito de autor do invento (nomeagao e qualificacdo) e o de

obter a patente (direito a patente)*°.

Com fundamento na regra da autoria, a partir da
realizacdo do invento (ato de invengdo) concede-se ao autor do invento (inventor) o direito de
obter a patente. Este se constitui em um direito de requerer a atuacdo do Estado para
examinar, declarar a existéncia dos pressupostos da concessdo e constituir o direito de
propriedade industrial de patente®’.

O direito de obter a patente conferido ao inventor pode ser exercido ou transferido a
terceiros, seja em virtude de lei (e.g. empregador) ou por ato, entre vivos (e.g. cessiondrio) ou
por causa de morte (e.g. sucessores)”". Assim, o direito de obter a patente pode ser exercido

pelo inventor ou pela pessoa que legitimamente detenha esse direito™®”’.

Enquanto nao
requerida a patente, o direito de patente ndo se constitui, trata-se de uma expectativa de
direito*®”.

Com o pedido da patente, e respectiva publicagdo desse ato, o requerente suscita a
atuagio do Estado, incorporando uma expectativa de direito erga omnes*®'. Desse modo,

requerida a patente perante a entidade competente, o Instituto Nacional de Propriedade

0 Art. 6° e § 2°, da Lei 9.279/96; MIRANDA, 1983, t. 16, p. 277. Neste periodo, o inventor pode optar em agir
de distintas maneiras. Uma delas op¢des € o inventor divulgar sua invenc¢do sem patented-la, eliminando assim
a novidade, de forma que ele recaird no dominio publico e ndo podera entdo ser protegida por direitos de
propriedade industrial. Outra op¢@o ¢ manter a invengdo em sigilo, o que lhe garante uma exclusividade de
fato sobre o invento. Nesse caso, aplica-se o regime juridico dos inventos patenteaveis, mas ndo patenteados,
como o da confidencialidade ou segredo industrial. (Art. 195, X1, art. 206, e leis especiais. Ver ainda sobre o
tema CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 21; KORS, 2007). Para isso, o inventor precisa se
resguardar por meio de medidas que lhe garantam este sigilo. Contudo, caso ndo seja bem resguardado o sigilo,
outra pessoa pode conceber a mesma invengdo e se antecipar em requerer a patente e, destarte, ter o direito
sobre o invento. Ainda, pode o inventor exercer seu direito de pedir a patente, o que pode lhe garantir uma
exclusividade de direito sobre a invengao, ou transferir este direito a outrem. Durante o periodo que vai do ato
de inventar ao exercicio do direito a obtencdo da patente, ndo ha patente, e a transferéncia do direito sobre o
pedido de patente, ndo faculta ao inventor deixar de ligar a sua pessoa a invenc¢do. Com efeito, quando
requerida por pessoa distinta do inventor, deve ser o autor nominado como tal, ainda que seu nome seja
mantido em sigilo.

ST MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269 ¢ ss.

B8 Art. 6°, § 1°, Lei n® 9.276/1996. O direito de requerer a patente ¢ herdavel, transmissivel entre vivos e
renunciavel. Somente com a sua transferéncia € que o ndo-inventor se legitima a requerer a patente
(MIRANDA, 1983, t. 16, p. 270 e 284).

“% Art. 6° Lei n° 9.276/1996.

40 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 186.

! De acordo com Pontes de MIRANDA, com o depésito do pedido da patente, a eficacia do direito passa a ser
real; mas tal eficacia, provisoriamente conferida, é do direito oriundo da patente, e ndo do direito a patente.
Durante esta fase, institui-se um procedimento administrativo para analisar o cumprimento das exigéncias, tais
como os requisitos objetivos e subjetivos, e as condi¢cdes de forma, para a concessdo da patente. (MIRANDA,
1983, t. 16). “Antes de obtida a patente, o direito do inventor ¢ um direito precario e imperfeito, ndo gozando
das garantias especiais da lei; mas é um direito absoluto, pois o inventor pode dar a sua invengdo o destino que
quiser. Pode conserva-la inédita, explora-la como segredo de fabrica, cedé-la ou divulga-la. E um direito que
preexiste a concessdo da patente” (CERQUEIRA, 1946, p. 417).
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Industrial, nos termos da lei, instaura-se um procedimento por meio do qual se avaliam os
requisitos e condi¢des do pedido*®.

No decorrer desse procedimento, contudo, pode ocorrer que outros pedidos de
patente relativos ao mesmo invento sejam realizados de modo independente, por inventores
ou terceiros legitimados por distintos atos de inven¢do e que correspondam a um mesmo
invento ou semelhante. Nesse caso, a legislagdo estabelece que “o direito de obter patente sera
assegurado aquele que provar o depdsito mais antigo, independentemente das datas de
inven¢do ou criagdo”.*” Diante disso, tem a prioridade (nacional) de obter a patente o
primeiro requerente (depdsito do pedido) que acredita ser o inventor ou a pessoas que tenha
legitimidade para tal*®*.

Ademais, no caso de “pedido de patente depositado em pais que mantenha acordo
com o Brasil, ou em organizacao internacional, que produza efeito de deposito nacional”, ha o
direito de prioridade unionista (previsto na Conven¢ao da Unido de Paris). Com ele, garante-
se a prioridade nos termos e prazos estabelecidos no acordo internacional, em relagdo aos
pedidos provenientes do exterior, ndo se invalidando nem prejudicando o depdsito por fatos
ocorridos nesses prazos*®. O direito de prioridade (nacional ou unionista) beneficia o primeiro
a requer a patente e, assim, pode frustrar a expectativa de obter a patente dos demais
requerentes que depositarem posteriormente o pedido sobre o mesmo invento criado de modo
independente, por distintos inventores*®.

Diferentemente do direito de prioridade, existe ainda o direito de usuario anterior.

Ele se refere ao direito assegurado a pessoa de boa fé que, antes da data de depodsito ou de

%2 Ver art. 29 a 37, da Lei n° 9.279/1996; INPI, Ato normativo n° 127 (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Ato Normativo n° 127, de 1997. Dispde sobre a aplicagdo da Lei de
Propriedade Industrial em relacdo as Patentes e Certificados de Adicdo de Invengdo. Disponivel em
<http://www.inpi.gov.br> Acesso em: 5 set. 2007).

63 Art. 7°, Lei n° 9.279/1996. Ainda, art. 7° [...] “Paragrafo tnico - A retirada de depdsito anterior sem produgio
de qualquer efeito daréd prioridade ao depdsito imediatamente posterior”. “Art. 17 - O pedido de patente de
invengdo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicago de prioridade e ndo
publicado, assegurara o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil
pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano” (Lei n® 9.279/1996).

4 Trata-se de um sistema misto, baseado no principio do inventor (da inveng¢do ao inventor) que primeiro
requerer a patente. Nesse sentido ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 10.

“ Art. 16, Lei n° 9.279/1996.

466 Existem no direito comparado dois principios basicos em matéria de outorgar direito a patente: o principio do
primeiro inventor e o principio do primeiro requerente: “o principio do inventor, que era o dos povos anglo-
saxdes, e o principio do requerimento, que era o de Franca e de outros paises ¢ do qual a Alemanha s6 se
libertou em 1936”. “No tocante a técnica legislativa do direito de propriedade da invengao, ha dois principios,
que desde o século passado se enfrentam e lutam: (a) o principio do requerimento [first to file], que da a
patente a quem primeiro revela a invengo, porque assim serviu ao progresso social; (b) o principio do
inventor [first to invent], que apura quem inventou e considera o ato-fato da invencdo o foco de que se irradia
o direito formativo gerador ou o direito real (conforme o sistema)” (MIRANDA, 1983, t.16, p. 282- 284)
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prioridade de pedido de patente, explorava o objeto (invengdo ou modelo de utilidade) no
Brasil. Esse direito consubstancia-se na faculdade de o usuario anterior continuar sua

467

exploragdo, sem Onus, na forma e condig¢do anteriores*’. Este direito ndo afeta o pedido da

patente ou a patente, ele coexiste.

Enquanto n3o concedida a patente, os requerentes de pedido de patente té€m
assegurados o direito de prioridade e, conforme o caso, direitos derivados do regime juridico
dos conhecimentos técnicos ndo patenteados*®. Somente com a concessdo valida da patente,
e respectiva publicacdo, constitui-se o direito de propriedade industrial da patente que irradia
efeitos (retroage) a data do. O direito de patente confere a seu titular as faculdades de usar de
modo exclusivo, no Brasil, do objeto protegido (inven¢do ou modelo de utilidade), bem como

de fruir (e.g. por meio de licengas) e dispor (e.g. por cessdo) da patente*”.

3.1.3 A titularidade de direitos sobre inven¢ao ou modelo de utilidade

3.1.3.1 Os sujeitos de direitos

Neste contexto, o inventor assume um papel central em relacao as patentes, seja de
invencdo ou modelo industrial. No entanto, as normas internacionais estabelecem
expressamente quem seja o inventor. Desse modo, fica a critério das legislagcdes nacionais
estabelecerem.

A legislagao brasileira ndo define quem seja o inventor. Contudo, a partir da leitura
de Lei n® 9.279, de 1998, infere-se que o inventor ¢ o autor do invento (inven¢ao ou modelo

de utilidade) . Dessa maneira, considera-se que a qualidade de inventor é atribuida a pessoa

67 Art. 45, Lei n® 9.279/1996. “Art. 45 [...] § 1° - O direito conferido na forma deste artigo s6 podera ser cedido
juntamente com o nego6cio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relagdo com a exploracido do objeto da
patente, por alienacdo ou arrendamento. § 2° - O direito de que trata este artigo ndo sera assegurado a pessoa
que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgacdo na forma do art. 12, desde que o
pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgacdo”. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p.
380-381; BARBOSA, 2003.

468 Sobre a protecdo dos conhecimentos técnicos nio patenteados ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004,
126.

% Art. 2°, 1, Lei n° 9.279/1996 c/c art 1.228, do Cédigo Civil de 2002. Ainda na Lei n° 9.279/1996: “Art. 42 - A
patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar
a venda, vender ou importar com estes propodsitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto
obtido diretamente por processo patenteado. § 1° - Ao titular da patente ¢ assegurado ainda o direito de
impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. [...] Art. 44 - Ao
titular da patente € assegurado o direito de obter indenizagao pela exploracdo indevida de seu objeto, inclusive
em relagdo a exploragdo ocorrida entre a data da publicacdo do pedido ¢ a da concessdo da patente”.

7 Art. 6°, Lei n° 9.279/1998.
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natural que realizou a atividade inventiva, independentemente dos meios utilizados e fins
pretendidos*’".

Nesse sentido, a qualidade de inventor esta relacionada com a atividade inventiva ou
0 ato inventivo, que caracteriza a invencao ou o modelo de utilidade, respectivamente. Assim,
tém essa qualidade as pessoas que empreenderam esfor¢os que contribuiram para a
consecu¢ao do invento.

Realizado o invento, para sua protecdo € preciso colocd-lo em condigdes de ser
patenteado, ou seja, elaborar a documentacdo técnica que acompanha o pedido, tais como o
relatorio descritivo, desenhos, resumo e reivindicagdes. Essa etapa ¢ posterior ao ato de
invengao e, em muitos casos, sao técnicos ou pessoas que ndo participaram do ato de invengao
quem elabora a documentagdo. Essa atividade ndo se confunde com a atividade inventiva ou
ato inventivo que caracterizam o invento, assim, as pessoas que executam essa atividade nao
sdo consideradas inventores*’’.

A participagdo do inventor para a consecu¢cdo da invencao consubstancia-se € se

473

expressa nas reivindicagdes da patente*”, as quais determinam a extensdo da protecdo da

patente*™

. Desse modo, sdo considerados inventores as pessoas que tenham contribuido para a
realizacdo do invento, nos limites das reivindicagdes, que se interpretam com base nos
desenho e relatdrio descritivo.

No entanto, para se definir quem ¢ o inventor e quando surge o direito a patente,
requer-se determinar o momento em que uma invencdo (ou modelo de utilidade) existe

juridicamente, ou seja, quando se concretiza o ato de invengdo*”

. Até 0 momento em que se
concretiza a invengdo, podem concorrer para a consecu¢ao de uma invencao varias pessoas,
seja empreendendo esfor¢os intelectuais, assisténcia técnica ou financiando o invento, por
exemplo. No entanto, nem todas essas atividades implicam uma contribuicao que qualifica a
pessoa como inventor, ainda que pode caracteriza-la como titular. Com base nessas

consideragdes, observa-se que a qualidade de inventor esta relacionada com o ato de

I MIRANDA, 1983, t. 16, p. 271. Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 26-27.

472 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 19.

43 Nesse sentido, uma importante decisdo sobre a determinagdo da autoria de um inventor no direito norte-
americano: US Court of Appeals for the Federal Circuit - 2006-1218. January 29, 2007. Disponivel em:
<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1218.pdf>.

% Art. 41, Lei n® 9.279/1996.

#73 “Esa exteriorizacion puede tener lugar a través de medios tales como la escritura de la técnica lograda, su
expresion a través de computadoras, su transmision telefénica u oral, la construccién de un prototipo, la
realizacion de ensayos, etc. La exteriorizacion de la invenciéon tiene multiples implicancias juridicas. En
primer lugar, a partir de ese momento la invencion pasa a existir juridicamente como tal, pues existe un hecho
apreciable por el sistema juridico y susceptible de ser probado, que pone de manifiesto la realidad de la
invencion [...]” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 18).
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invengdo. A realizacdo deste ato independe da capacidade da pessoa natural para os atos da
vida civil*’".

A qualidade de autor ndo se confunde com a de titular de uma patente. Quanto ao
titular do direito de obter a patente, que assume a figura do requerente do pedir a patente, ele
pode ser o inventor ou qualquer pessoa legitimada, tais como os herdeiros ou sucessores, 0
cessionario ou “aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestacao de servigos
determinar que pertencga a titularidade”.*”” Independentemente de quem seja o requerente, ao
inventor se resguarda o direito de nomeado e qualificado no pedido de patente, podendo
requerer a ndo divulgacdo de seu nome*”.

Com o pedido da patente, presume-se inventor a pessoa natural que como tal ¢
designada no requerimento. Essa presuncdo pode ser contestada mediante prova em contrario.
Ainda, pode ser requerente a pessoa ndo qualificada como inventor, que tenha sido legitimada
a obter a patente. Se o pedido for feito por pessoa distinta do inventor, presume-se o
requerente legitimado a pedir a patente, salvo prova em contrario® .

Desse modo, a qualidade de titular da patente, pode ser atribuida a qualquer pessoa,
seja natural ou juridica, inclusive as pessoas de direito publico ou privado que ndo podem
explorar diretamente o objeto da patente, tais como sociedades ou associagdes de intuito nao
econdmico e orgaos publicos. Desde que possam ter bens, as pessoas podem ser titulares de
direito de propriedade industrial, como ¢ o caso dos sindicatos profissionais e dos partidos
politicos, por exemplo*™.

Em relacdo as pessoas fisicas, microempresas, nos termos de lei, bem como
sociedades ou associagdes de intuito ndo econdmico e Orgaos publicos, ha um tratamento
especial que o INPI lhes concede por meio da Resolugdo n° 104, de 24 de novembro de 2003.

Essa resolugdo estipula uma reducao de valor no tocante as retribui¢des exigidas pelo instituto

pelos prestados®'. Ainda, quanto as pessoas fisicas, a Lei n® 2.556, de 1955, isenta do

476 Nesse sentido, MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269. Quando se tratar de invento realizado por pessoa incapaz,
cabe ao seu representante legal requerer a patente (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269). Ver ainda
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 20.

7 Art. 6°,§ 1°¢ § 2°, Lei n® 9.279/1996.

8 Art. 6°, § 4°, Lei n° 9.279/1996.

9 Art. 6°, § 1°, Lei n° 9.276/1996.

0 MIRANDA, 1983, t. 16, p. 270-271.

1 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Resolucdo n’ 104, de 24 de novembro de
2003. Dispde sobre a redugdo de valores de retribuicdes de servigos prestados pelo INPI, nos casos que
especifica. Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br>. Acesso em 10 set. 2007.
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pagamento de taxas e concede outras facilidades aos operarios e trabalhadores para efeito de
obten¢do de patentes de invengdo*™.

Cumpre observar que aos titulares de direito de patente ndo se exige capacidade para
exercer atos da vida civil*®’. Assim, pode a pessoa incapaz ser titular de direitos e, em regra,
exercer seus direitos por meio de seu assistente ou representante legal. No entanto, ha
entendimento de que a pessoa incapaz pode pedir e obter o patente sem ele, pois se trata de
ato a partir do qual a pessoa somente poderia resultar vantagem, com a aquisicdo de

direitos™®.

3.1.3.2 A titularidade do autor do invento

A partir da existéncia de uma invengdo patentedvel sdo emanados direitos
legitimando um sujeito a de requerer a patente e, destarte, de obter os direitos de propriedade
industrial sobre a patente de invenc¢ao concedida. A questdo de definir como est4 regulada a
titularidade em questdo de patentes tem ensejado importantes reflexdes sobre a matéria no
ambito internacional*.

Cumpre observar, que as normas internacionais, em especial a Convencao de Paris e
o Acordo TRIPS, nao dispdem pontualmente sobre esta questdo. Nesse sentido, aos paises se
confere certa flexibilidade para regular a titularidade do direito a patente e, destarte, do direito
de propriedade industrial sobre a patente.

Em principio, as legislacdes nacionais de patentes estabelecem que esse direito
corresponda ao inventor, pessoa natural, autor do invento. Nos sistemas juridicos anglo-
saxdnicos, a pessoa juridica ndo pode sequer pedir a patente, ficando esse direito limitado ao
verdadeiro inventor. Nesses sistemas, o contrato que confere o direito a terceiros € realizado e

anotado (ou registrado) a parte do pedido de patente. Assim, tem-se que a invengdo pertence

2 Segundo o art. 1°, da Lei n° 2.556/1955: “E isenta de pagamento de selos e taxas, para efeito de obtengdo de
patente, a invengdo da autoria dos que declarem e comprovem sua situagdo econdmica deficiente, nos termos
da presente” (BRASIL. Lei n°2.556, de 6 de agosto de 1955. Isenta do pagamento de selos e taxas e concede
outras facilidades aos operarios e trabalhadores para efeito de obtenc@o de patente de invengao. Disponivel em:
<http://www.camara.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007). Esta Lei entrou em vigor a partir de seu regulamento,
Decreto n° 39.573, de 13 de julho de 1956. Contudo, este foi revogado pelo Decreto n® 11 de 18/1/1991,
conforme Anexo IV, no entanto, ndo consta revogacdo expressa da referida lei.

3 Art. 1° e 3°, Codigo Civil de 2002.

#4 CARVALHO DE MENDONCA, José¢ Xavier. Tratado de Direito Commercial Brasileiro: Das cousas no
Direito Commercial. Do Estabelecimento commercial. Das mercadorias. Da propriedade industrial. 2 ed. Rio
de Janeiro: Freitas Bastos, 1934, vol. V, livro 111, parte I, p. 146.

5 ROSE, Bruce J; BODENHEIMER, Stephen M. Who else owns your US patents? Managing Intellectual
Property. London: Apr 1999, Iss. 88; p. 42.
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ao inventor, o qual, por conseguinte, ¢ o titular do direito a patente e, ao exercé-lo, pode
adquirir o direito de patente™.
De acordo com a lei de propriedade industrial brasileira, ao inventor se assegura o

487

direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade*’. No mesmo sentido, a Constitui¢ao

da Republica Federativa do Brasil, em seu art. 5°, reconhece o direito dos autores sobre seus
inventos™™.

Desse modo, concretizado o invento patentedvel e identificado o inventor, em regra,
a ele lhe corresponde o direito a patente. No entanto, pode ocorrer que outros inventores
tenham realizado a mesma invengdo ou modelo de utilidade, de modo independente. Para
lidar com esta questdo, as legislacdes nacionais empregam distintas regras: a do primeiro
inventor (first to invent); a do primeiro requerente (first fo file) e a mista.

A regra do primeiro inventor funda-se na idéia de que o direito a patente corresponde
ao primeiro e auténtico inventor, importando para a prote¢do a data da invengdo. Essa regra
concorda com o principio fundamental do direito de patente de assegurar a protecao do
invento ao inventor (autor do invento)*. Contudo, como aponta a doutrina, ela apresenta um
inconveniente pratico ao exigir que se identifique com precisdo quem ¢ o primeiro inventor,
impondo um 6nus para o inventor de provar e para os 6érgaos competentes de analisar o caso,
podendo inclusive retardar muito a concessao de uma patente. Ainda, pode o primeiro
inventor prolongar o prazo para requerer a patente, com o propo6sito de ampliar seu prazo para
a protegdo pela patente*”’, especialmente se nio houverem pedidos de outros inventores.

Por outro lado, tem-se a regra do primeiro requerente, pela qual se atribui o direito a
patente ao primeiro requerente, ainda que nao seja inventor. Este principio concede o direito
aquele que primeiro revela a invengdo, fomentando a rapida revelagdo do invento por quem
detém o conhecimento técnico. Contudo, ela deixar de assegurar o direito constitucional do
autor sobre seus inventos, ou seja, daquele que empreendeu esforcos para realizar a

invencdo™®'.

6 MIRANDA, 1983, t. 16, p. 312. Nos Estados Unidos vige essa regra, conforme o 35 US CODE, uma analise
sobre a autoria e titularidade é desenvolvida no caso: US Court of Appeals for the Federal Circuit - 2006-1218.
January 29, 2007. Disponivel em: <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1218.pdf>.

“7 Art. 6°, Lei n° 9.610/1998.

88 «A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagdo [...], tendo em
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e economico do Pais”. (Art. 5°, XXIX, Constituicdo
da Republica Federativa do Brasil de 1988).

¥ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 8-9.

40 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 12.

1 Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 9. No direito brasileiro, a possibilidade de nulidade de uma
patente em razdo da falta de legitimidade de quem requereu a patente contrariando direitos de terceiros (por
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No Brasil, o caso de dois ou mais inventores independentes terem realizado a mesma
invengao, assegura-se o direito a obter a patente aquele que provar o deposito do pedido mais

antigo, independentemente das datas de invengdo ou criagdo™”

. Assim, considera-se que, no
Brasil, bem como em muitos paises, adota-se um sistema misto, que apresenta aspectos desses
dois principios acima descritos. Pelo sistema misto, a regra basica ndo ¢ simplesmente que o
primeiro requerente tem o direito a patente, sendo o primeiro requerente que acredita ser o

3 Trata-se de um sistema misto, baseado na

inventor ou que por ele tenha sido legitimado
regra do inventor que primeiro requerer a patente.

Desse modo, o direito de obter a patente, ordinariamente, pertence ao inventor*™*
(autor do invento), porém, pode ocorrer que outras pessoas estejam legitimadas a obté-la. Esse
direito pode ser transferido a outras pessoas, tais como aos herdeiros ou sucessores do
inventor, ao cessiondrio ou aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestagdo de
servigos determinar que pertenga tal direito*”. No entanto, independente de quem for
legitimado a requerer a patente, os inventores devem ser nomeados e qualificados como tal**®.

Com o pedido, presume-se inventor a pessoa natural que requer a patente e que como
¢ designada no requerimento. No entanto, pode ser requerente a pessoa natural ou juridica,
legitimada para pedir a patente. Se o pedido for requerido pode pessoa distinta do inventor,
presume-se o requerente legitimado a pedir a patente, salvo prova em contrario®”.

O o6rgao responsavel, no caso o INPI, ao receber o pedido de patente, ndo exige do
requerente documento que o comprove a autoria do invento ou que o legitime para tal.

Contudo, se houver fortes indicios que levem ao questionamento no tocante a legitimidade do

requerente, pode o INPI formular exigéncia para apresentagao de documento que comprove a

exemplo, ou inventor) ¢ um importante argumento contra os que entendem que o sistema juridico brasileiro
seguiu o principio do requerimento (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 286-7). Ademais, o principio do requerimento
feriria a Constituigdo Federal, considerando que esta determina “os inventos industriais pertencem aos seus
autores”. Nesse sentido, ao legislador infraconstitucional apenas se deixa escolher o expediente técnico para a
garantia, como (i) o simples registro, (ii) a conferéncia de carater real ao direito desde a invengdo, ou (iii)
desde a dacdo da patente. Assim, a tradi¢do brasileira ¢ no sentido de uma terceira opgdo [um sistema misto]
(MIRANDA, 1983, t, 16, p. 284-285).

“2 Art. 7°, Lei n° 9.610/1998.

43 Como o caso da Convengio da Patente Européia e Argentina (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p.
10).

“* Art. 6°, Lei n° 9.276/1996.

49382 do Art. 6, Lei n° 9.276/1996.

#% 1350 com base no art. 5°, XXVII e XXIX, da Constituicio Federal, art. 6°, da Lei n° 9279/1996, item 1, do Ato
Normativo 127, do INPI, e art. 4°, da Convencdo de Paris.

7 Art. 6°, § 1°, Lei n® 9.276/1996.
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titularidade, tais como contrato de trabalho ou de prestacao de servigos, contrato de cessao ou
11498
formal de partilha™".
Contudo, essa regra ndo ¢ a mesma em todos os paises, em que ¢ obrigatoria a
apresentagcdo de documentos que legitimem o requerente através do inventor. Como ¢ o caso
dos Estados Unidos. Assim, na auséncia desses documentos na ocasido do pedido no exterior,

pode restar prejudicado, por exemplo, o direito de prioridade nesse pais®”.

3.1.3.3 A titularidade de invento realizado por empregado ou prestador de servico

Em regra, a titularidade do direito de obter a patente, originariamente, ¢ do
inventor’®. No entanto, em virtude de relagdo contratual de trabalho ou de prestacio de
servicos, pode a titularidade desse direito ser transmitido ao empregador ou tomador de
servigos, seja por imposicdo legal ou por disposigdo contratual®'.

As normas internacionais ndo fazem qualquer mengao a esse respeito. Nesse sentido,
os paises regulam essa matéria de distintas maneiras™”. Em alguns ha leis especiais, tais como
na Finlandia, Alemanha, Noruega e Suécia. Em outros se aplicam disposi¢des do direito

comum, como no caso da Grécia, e nos paises do “common law”, como Estados Unidos,

Irlanda e Nova Zelandia. Contudo, em muitos paises esta questdo estd regulada nas proprias

“% INPI, 2007.

49 Conforme demonstrado no caso de um americano, que teve sua invencio patenteada primeiramente na Franca
pela empresa cessionaria, € que perdeu o pedido de prioridade nacional nos Estados Unidos: “Boston Scientific
Scimed, Inc. (“Scimed”) appeals the district court’s grant of summary judgment [...] which denied Scimed the
priority benefit of an earlier-filed European patent application for the subject matter at issue in Patent
Interference Number 104,192 (“the *192 interference”). [...] According to Vogel, “§ 119 gives rise to a right of
priority that is personal to the United States applicant.” 486 F.2d at 1072. Due to the personal nature of this
right, an applicant for a U.S. patent may only benefit from the priority of a foreign application if it was filed by
the U.S. applicant or “on his behalf:” [...] It was recognized that in many foreign countries, unlike in the
United States, the actual applicant for a patent can be other than the inventor, e.g., an assignee. [...] Since
under United States law an application for patent must be made by the inventor, that practice was based on the
requirement that the foreign application, regardless of the identity of the applicant, must have been filed for an
invention actually made by the inventive entity seeking to rely upon it for priority purposes. We think § 119
must be construed to the same end. [...] While the foreign application must obviously be for the same invention
and may be filed by someone other than the inventor, section 119(a) also requires that a nexus exist between
the inventor and the foreign applicant at the time the foreign application was filed. Indeed, as a matter of pure
logic, an entity could not have filed a foreign application “on behalf of” an inventor without the inventor’s
knowledge or consent; that the foreign application may have been filed in accordance with the laws of the
country in which it was filed has no bearing here. [...] we now explicitly hold that a foreign application may
only form the basis for priority under section 119(a) if that application was filed by either the U.S. applicant
himself, or by someone acting on his behalf at the time the foreign application was filed.” (Grifa-se) (US Court
of Appeals for the Federal Circuit - 2006-1434. August 8, 2007. Disponivel em:
<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1434.pdf>.)

% Art. 6°, Lei n° 9.276/1996.

1 Art. 88 a2 96, e art. 6, § 2, Lei n® 9.276/1996.

02 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 57.
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leis de patentes®”. Em determinados paises, ainda, ha normas especiais para empregados do

% bem como no Brasil.

setor publico, como nos Estado Unidos, Alemanha e no Grupo Andino

No Brasil, a titularidade de inveng¢ado realizada por empregado, prestador de servico,
trabalhador autdbnomo ou estagiario e a empresa contratante, e entre empresas contratantes e
contratadas®®, a lei de propriedade industrial brasileira estabelece um regime especial de

atribuicdo da titularidade, em seus artigos 88 a 93°°°

, regulamentados pelo Decreto n°® 2.553,
de 1998. Ademais, a lei de incentivo a inovacdo, Lei n® 10.973, de 2004, apresenta
disposi¢des aplicaveis a matéria, em especial no que tange as institui¢des cientificas e
tecnoldgicas publicas.

Em termos gerais, fala-se aqui do empregado, no entanto, as mesmas regras sao
aplicadas ao prestador de servigo, trabalhador autdnomo ou estagiario e a empresa contratante,
e entre empresas contratantes e contratadas. Além disso, elas sdo aplicadas as invengdes
realizadas no ambito das entidades da Administragao Publica, direta, indireta ¢ fundacional,
federal, estadual ou municipal®®’.

Para tratar dessa matéria, a doutrina distingue as invengdes de diversas maneiras,

_—r . 508
optando-se nesse estudo por distingui-las em”":

invencdo livre; invencdo de empresa;
invencdo de servigo e invengdo comum’”,

As invengdes livres sao aquelas que resultam da atividade inventiva do empregado,
sem qualquer vinculagdo com a existéncia ¢ a execug¢do do contrato de emprego®’. A
invencdo livre refere-se aquela desenvolvida pelo empregado, desvinculado do contrato de

trabalho ¢ ndo decorrente da utilizagcdo de recursos, meios, dados, materiais, instalagcdes ou

33 CORREA, 1997, p. 89.

3% Decisdo n® 344 do Grupo Andino (CORREA, 1997, p. 89).

% Art. 92, Lei n® 9.279/1996.

%% O direito de patentes francés organiza o estatuto de invengdes de empregados de forma detalhada (Art. L.
611-7 do CPI) e da ao empregador, seja ab initio, seja por um sistema de preempgdo, os direitos sobre a
invengdo (POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 195).

7 Art. 93, Lei n® 9.279/1996.

% MIRANDA, 1983, t. 16; CORREA, 1997, p. 87 ¢ ss.

S NEGRAO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. Sdo Paulo: Saraiva, 2003, p. 125-127.

>19 Nesse sentido, manifesta o Tribunal Superior do Trabalho: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso
de Revista TST-RR-749.341/01.5 Recorrentes: Rede Ferroviaria Federal S/A e Ferrovia Centro Atlantica S/A.
Recorrido: Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro Jodo Oreste Dalazen. Brasilia,
9.8.2006. DJ, 06.10.2006; BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Embargos de Declaragdo em Recurso de
Revista TST-ED-RR-749.341/01.5. Embargante: Ferrovia Centro Atlantica S.A. Embargados: Unido
(Sucessora da Extinta Rede Ferroviaria Federal S.A.) e Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator:
Ministro Jodo Oreste Dalazen. Brasilia, 29.11.2006. Publicagdo: DJ. 22.06.2007. Disponivel em:
<http://www.tst.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.
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equipamentos do empregador. Esse tipo de invencdo pertencera exclusivamente ao
empregado”'".

Eventuais conhecimentos técnicos adquiridos na vigéncia do contrato de trabalho ndo
geram para o empregador o direito de propriedade, tampouco de exploragdo do invento. A
titularidade e o direito de exploragdo sdo exclusivos do empregado’".

Quanto a essas invengdes, ha questionamentos na doutrina sobre a possibilidade, nos
casos que interessem ao empregador, de se estabelecer, em seu favor, um direito de preferén-
cia ou de opcdo de compra das invencdes. A esse respeito, Miranda entende que “o direito
brasileiro ndo tem tal regra juridica, nem, de iure condendo, é de se admitir”.’"* No entanto,
entende-se que € possivel se estabelecer por meio de convengao entre as partes essa opgao.

As invengdes de empresa sdo entendidas como aquelas que resultam do trabalho em
conjunto de alguns empregados, com as experiéncias, trabalhos e investigagcdes anteriores da
empresa, de modo que ndo se pode determinar a participacdo de cada um, nem a da empresa,
na invencdo’ . Contudo, ndo quer dizer que empresa quem a criou, ela é resultado do trabalho
coletivo. Em geral, a doutrina entende que esse tipo de inveng¢do ¢ de titularidade da empresa,
conferindo ao empregador os direitos patrimoniais’"’.

Quanto a invengdo de servico, essa se refere aquela desenvolvida pelo empregado no

decorrer de contrato de trabalho cuja execu¢do ocorra no Brasil e que tenha por objeto a

> Art. 90, Lei n® 9.279/1996.

312 Nesse sentido, manifestou-se o Tribunal Superior do Trabalho: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho.
Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5 Recorrentes: Rede Ferroviaria Federal S/A e Ferrovia Centro
Atlantica S/A. Recorrido: Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro Jodo Oreste Dalazen.
Brasilia, 9.8.2006. DJ, 06.10.2006; BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Embargos de Declaragdo em
Recurso de Revista TST-ED-RR-749.341/01.5. Embargante: Ferrovia Centro Atlantica S.A. Embargados:
Unido (Sucessora da Extinta Rede Ferroviaria Federal S.A.) e Marcos Penha Menezes. Primeira Turma.
Relator: Ministro Jodo Oreste Dalazen. Brasilia, 29.11.2006. Publicagdo: DJ, 22.06.2007. Disponivel em:
<http://www.tst.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

313 MIRANDA, 1983, t. 16, p. 301-302.

S MIRANDA, 1983, t. 16, p. 300.

SIS MIRANDA, 1983, t. 16, p. 311; NEGRAO, 2003, p. 125. Segundo a jurisprudéncia, nessa “hipotese, em face
da impossibilidade de individualizar-se o criador do invento, pode-se concluir que a invengdo enriquece o
patrimdnio empresarial. Entretanto, ndo se cogita de indenizagdo, porquanto a lei ndo disciplina hipdtese de
exploracdo da propriedade imaterial em co-autoria, ou seja, coletivamente, sem que se possam identificar seus
efetivos autores”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5.
Recorrentes: Rede Ferroviaria Federal S/A e Ferrovia Centro Atlantica S/A. Recorrido: Marcos Penha
Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro Jodo Oreste Dalazen. Brasilia, 9.8.2006. Publica¢do: DJ,
06.10.2006; BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Embargos de Declaragdo em Recurso de Revista TST-
ED-RR-749.341/01.5. Embargante: Ferrovia Centro Atlantica S.A. Embargados: Unido (Sucessora da Extinta
Rede Ferroviaria Federal S.A.) e Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro Jodo Oreste
Dalazen. Brasilia, 29.11.2006. Publica¢do: DJ, 22.06.2007. Disponivel em: <http://www.tst.gov.br>. Acesso
em: 15 jan. 2008).
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pesquisa ou a atividade inventiva ou aquela que resulte da natureza dos servigos para os quais
ele foi contratado. Essas invengdes pertencem exclusivamente ao empregador’'.

Observa-se que de acordo com as regras de direito, para qualificar e reger as
obrigagdes, ¢ aplicavel a lei do pais em que elas se constituirem. Contudo, em relagdo aos
contratos de trabalho cuja execucdo ocorra no Brasil e que resultem em invengdes
patenteaveis, devem ser observadas as disposi¢des previstas na legislagdo brasileira®’.

Desse modo, na primeira hipotese, atribui-se a titularidade sobre a inven¢do ao
empregador, quando o contrato de pesquisa ou atividade inventiva prever em seu objeto essas
atividades’'®. Contudo, no caso de o contrato ndo estipular em seu objeto a pesquisa ou a
atividade inventiva, porém devido a natureza dos servigos para os quais foi o empregado
contratado tenha resultado a invengao, a titularidade sera também do empregador. Assim, se o
empregado foi levado a inventar devido a sua atividade na empresa, ao empregador sera
assegurada a titularidade dos direitos sobre o invento’"”. No mesmo sentido, no ambito das
institui¢des cientificas e tecnologicas, tais como universidades e institutos de pesquisa, tem-se
que as invengdes realizadas pelos pesquisadores, bem como os professores, quando
relacionadas com suas tarefas, sdo de titularidade da instituigdo (empregador)™™.

Em relacdo as invengdes de servigo, observa-se que a legislagdo admite que as partes,
contratante e contratado, convencionem de forma distinta, seja no tocante a titularidade e/ou a
remunerac¢do, podendo o empregador:

» Garantir ao empregado uma remuneracdo adicional, além da remunerag¢do ou do

salario convencionado;

= Assegurar ao empregado contratado o exercicio de direitos patrimoniais (e.g. por

meio de licenca), que pode se limitar a algumas das modalidades de exercicio,
como o uso ou explora¢do do programa de computador, inven¢do ou modelo de

utilidade;

316 Art. 88, Lei n® 9.279/1996. Essas invengdes também sdo denominadas invengdes de servigo ‘dependentes’
(CORREA, 1997, p. 88).

7 Art. 88, da Lei n° 9.279/1996; Art. 9° ¢ § 1°, Lei de Introdugdo ao Codigo Civil (BRASIL. Decreto-Lei n°
4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdugdo ao Codigo Civil Brasileiro. Disponivel em:
<http://www.presidencia.gov.br/>. Acesso em: 15 nov. 2007).

518 Sobre essa questdo, ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 299.

1% yer MIRANDA, 1983, t. 16, p. 300.

>2% Nos Estados Unidos e Reino Unido, os docentes devem ceder os direitos respectivos a universidade, pois a ela
atribui-se a titularidade. Ja na Holanda, assim como no Reino Unido, a doutrina considera que os docentes ndo
foram necessariamente contratados para pesquisar. Na Alemanha, Dinamarca, Noruega e Suécia, os docentes
universitarios tém direito a titularidade sobre as patentes que obtenham (CORREA, 1997, p. 97-99).
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= Estipular uma quota ideal do direito, constituindo-se um regime de co-titularidade

entre empregado e empregador; ou

» Ceder seu direito sobre a criagdo™'.

No que se refere aos direitos morais, asseguram-se ao inventor o direito de
reivindicar a autoria ¢ o de ser nomeado e qualificado, podendo requerer a ndo divulgagdo de
sua nomeacdo’?. Esses direitos sdo irrenunciaveis e inalienaveis, ndo se transferindo ao
empregador, sendo nula qualquer clausula contratual em que o empregado renuncie ou ceda
esses direitos™.

Importa observar, no que tange as invengdes de servigo, que ndo ha previsdo na lei
no caso de o empregador nao exercer seu direito a patente, como, por exemplo, na Argentina
que transfere a0 empregado a opc¢do de patentear a invengdo®. No entanto, no Brasil,
algumas instituigdes de pesquisa e universidades estabelecem em suas normas internas de
propriedade intelectual essa opc¢do. Assim, por exemplo, a universidade estabelece um
periodo no qual manifestara seu interesse em proteger a invengdo em seu nome”. Caso ela
ndo tenha interesse em proteger, fica a critério do inventor, empregado da institui¢do, proteger
a invengdo em seu proprio nome ou transferi-lo a terceiros.

Assinala-se que os efeitos do contrato de trabalho em relagao as invengdes de servigo
perduram pelo prazo de um ano apds a extingdo do contrato ou vinculo empregaticio. Assim,
qualquer patente requerida pelo empregado até um ano apds a extingao da relagdo de trabalho
ou de servico, sera considerada do empregador, salvo prova em contrario®*.

A titularidade do empregador, decorrente das invengdes de servigo, ¢ considerada
uma excecao a regra da autoria em matéria de titularidade de direitos sobre os inventos,
estabelecida pelo ordenamento juridico, e de acordo com os termos constitucionais. Contudo,
essa imposicao ex lege, somente incide em decorréncia de relagdo contratual de trabalho ou de

prestacdo de servigos, sem a qual ndo ha opera tal transferéncia da titularidade.

52l Ver art. 11, Lei n° 10.973/2004.
322 Art. 2°, § 1°, Lei n° 9.609/1998; Art. 6°, § 4°, Lei n® 9.279/1996.
2 Art. 24 ¢ 27, Lei n° 9.610/1998.

524 0 empregado a quem se assegura o direito sobre a invengdo deve exercer seu direito de op¢io dentro do prazo
estabelecido, ndo o exercendo o direito a patente correspondera ao inventor-empregado (CABANELLAS DE
LAS CUEVAS, 2004, p. 72).

525 Segundo Pimentel, no caso da Universidade Federal de Santa Catarina, realiza-se um estudo que leva em
conta a viabilidade econémica da universidade para proteger a invengdo criada no ambito da universidade, de
sua titularidade, que embasa a manifestagdo de interesse ou renunciar dos direitos pela universidade
(PIMENTEL, 2005a, p. 34-35).

526 Art. 88, § 2°, Lei n° 9.279/1996.
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Ha, ainda, as inveng¢des comuns, que apresentam caracteristicas das invengdes de
servigos, bem como das inven¢des livres. Elas resultam do esforco de determinado
empregado, ou determinado grupo de empregados, somados aos meios e recursos propiciados
pelo empregador, tais como dados, informacdes, meios, materiais, instalacdes ou
equipamentos do empregador™”’.

A legislagdo atribui em comum, em partes iguais, ao empregado e ao empregador, a
titularidade dessas inveng¢des, salvo disposigdo contratual expressa em contrario’”. No caso de
haver mais de um empregado, divide-se a parte que lhes couber, igualmente entre todos os
empregados, ressalvado ajuste em contrario®”. Surge nesses casos uma situagdo de co-
titularidade.

No entanto, em relacdo a essas invengdes, ainda que surja um regime de co-
titularidade entre empregado e empregador, garante-se o direito exclusivo de licenga de

30 Porém, se o

exploracdo ao empregador, assegurando-se ao empregado a justa remuneragao

empregador ndo iniciar a exploracdo do objeto da patente dentro de um ano da data de sua

concessdo, na falta de acordo, passa a exclusiva propriedade do empregado a titularidade da
% ~ o 531 :

patente, salvo se a falta de exploragdo ocorreu por razdes legitimas™'. Ainda, por outro

aspecto, se qualquer dos co-titulares pretender ceder seu direito a terceiros, os demais co-
titulares, em igualdade de condi¢bes, podem exercer o direito de preferéncia™.

Conforme estabelece a lei, enquanto se assegura o direito exclusivo de licenga de

>3 Entretanto a lei

exploracdo ao empregador, a0 empregado garante-se a justa remuneragao
ndo estabelece parametros em relagdo a isso. Na pratica, sdo divergentes as solugdes para o
calculo dessa compensagdo. Por exemplo, de acordo uso destinado a invengdo, pode-se

determinar como pardmetro o saldrio ajustado ou, ainda, a participagdo nos ganhos

27 Art. 91, Lei n° 9.279/1998. Como exemplo: “[...] Na espécie, salta a vista que o Reclamante, exercente da
fun¢do de artifice especial de mecanico, ndo foi contratado para o desempenho da fungdo de inventor. Logo,
ndo se pode reputar a cria¢do trazida a lume como invengdo de servico. Igualmente ndo se pode considerar a
criagdo como invengdo livre porquanto utilizados recursos da empresa. No caso, a criagdo do Reclamante
qualifica-se juridicamente como invengao de empresa [que equivale a invengdo mista neste trabalho], ja que os
inventos criados no curso da relacdo contratual ndo decorrem da natureza das atividades desenvolvidas por um
simples artifice especial de mecanico [...].” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista RR
749341/2001.5. Primeira Turma. Relator Ministro Jodo Oreste Dalazen. Brasilia, 09.8.2006. Disponivel em:
<http://www.tst.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

2% Art. 91, Lei n° 9.279/1998. MIRANDA, 1983, t. 16, p. 302.
29 Art. 91, § 1°, Lei n° 9.279/1998.
30 Art. 91, § 2°, Lei n° 9.279/1998.
31 Art. 91, § 3°, Lei n® 9.279/1998.
32 Art. 91, § 4°, Lei n° 9.279/1998
3 Art. 91, § 2°, Lei n° 9.279/1998.
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534

econdmicos resultantes da exploragdo da patente " . Entretanto, independentemente do

parametro utilizado para o calculo da compensagao, ele ndo se incorpora, a qualquer titulo, ao
salario do empregado>”.

Particularmente nos casos envolvendo entidades da Administragao Publica, direta,
indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal, assegura-se ao inventor a remuneragao
na forma e condigdes previstas no estatuto ou regimento interno da entidade. A entidade da
Administragdo Publica deve prever uma premiacdo para remunerar o inventor, na forma de
parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a titulo de
incentivo™*.

Segundo o Decreto n° 2.553, de 1998, que regulamenta essa matéria, ao servidor da
Administragdo Publica que desenvolver uma invencao sera assegurada remuneragdo que nao
deverd exceder a um terco do valor das vantagens auferidas pelo 6rgdo ou entidade com a

37, No tocante as inven¢des realizadas no ambito das institui¢des

exploragdo de patente
cientificas e tecnoldgicas da Administragao Publica, nos termos da Lei n° 10.973, de 2004,
garante-se ao criador a participacdo minima de cinco por cento € maxima de um terco nos
ganhos econdmicos, auferidos pela instituicdo, sejam eles resultantes de contratos de
transferéncia de tecnologia ou de licenciamento para outorga de direito de uso ou de

exploragdo do invento®*.

3 Art. 89, Lei n® 9.279/1996.

535 Art. 89, p.u., Lei n° 9.279/1996. Sobre essa questio na jurisprudéncia: “Ementa: invento. Modelo de utilidade.
Contribuicdo pessoal do empregado. Exploragdo pelo empregador. Indenizagdo por perdas e danos. Justa
remuneracdo. [...]” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5.
Recorrentes: Rede Ferroviaria Federal S/A e Ferrovia Centro Atlantica S/A. Recorrido: Marcos Penha
Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro Jodo Oreste Dalazen. Brasilia, 9.8.2006. DJ, 06.10.2006);
“Ementa: Recurso ordinario em ag¢@o rescisoria. Invento ou aperfeicoamento. Codigo de propriedade industrial
de 1971. Indenizagdo de metade do proveito econdmico auferido pela reclamada com o aperfeicoamento
produzido pelo reclamante. [...]”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso Ordindrio em Ag¢do
Rescisoria TST-ROAR-752911/2001.7. Recorrente: Usiminas Mecanica S/A. Recorrido: Juan Elias Lepe
Yevenes. Subsecdo I Especializada em Dissidios Individuais Relator: Ministro José Simpliciano Fontes de F.
Fernandes. Brasilia, 28.11.2006. DJ, 19.12.2006) “Ementa: Remuneragao - participagdo nos lucros - invengéo
ou aperfeicoamento - competéncia da justica do trabalho. [...]” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho.
Primeira Turma. Reapreciagdo de Recurso de Revista TST-RRR-1.426/79. Rel. Juiz Convocado Sebastido
Machado Filho. Brasilia, DJU de 25.11.88, p. 31.160.) “Ementa: Invento ou aperfeicoamento. Artigo 42 do
codigo de propriedade industrial de 1971. Siléncio do contrato de trabalho acerca de atividades inventivas do
reclamante - indeniza¢do de metade do proveito econdmico auferido pela reclamada com o aperfeicoamento
produzido pelo reclamante indeniza¢do devida”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Quarta Turma.
Agravo de Instrumento em Recurso de Revista TST-AIRR - 433/1986-001-17-00. Agravante: Companhia Vale
do Rio Doce. Agravado: Francisco Chagas Marques dos Santos. Relator: Milton de Moura Franga. Brasilia,
14.4.2004. DJ, 30.04.2004).

336 Art. 93, p.u. e art. 88, Lei n® 9.279/1996.

3T BRASIL. Decreto n° 2.553 de 16 de abril de 1998. Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei n® 9.279/1996.
Disponivel em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 15 nov. 2007.

3% Aplicando-se, no que couber, o disposto no paragrafo unico do art. 93 da Lei n® 9.279, de 1996 (Art. 14, Lei
n° 10.973/2004).
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Quanto a remuneracgdo, ademais, a posi¢do jurisprudencial trabalhista declara que o
empregador “esta obrigado, por lei, a remunerar o autor do invento. Irrelevante o fato de o
empregado patentear, ou ndo, o invento”.””

Assim, a partir dessa analise das criagdes ocorridas durante contrato de trabalho,
conforme o caso, elas podem se caracterizam como invengdes livres, invengdes de empresa,
invengodes de servico ou invencgdes comuns, correspondendo a titularidade ao empregador, ao
empregado ou em comum ao empregado e empregador, respectivamente. Ainda que haja um
tratamento diferenciado na lei em relagdo aos empregados de entidades da administracao

publica no tocante a remunera¢do, as regras de atribuicdo da titularidade se aplicam

igualmente, salvo estipulacdo em contrério.

3.1.34 A titularidade de invento realizado por sécio de empresa

A relacao trabalhista ndo se confunde com a relagdo societaria e, nesse sentido, ¢ cla
ndo se aplicam os dispositivos relativos as invengdes realizadas por empregador ou
prestadores de servigo, pois tais dispositivos legais ndo se aplicam aquela relagdo™’. Com
relacdo as invengdes criadas por socio de empresa, a lei de patentes ndo faz nenhuma mencao
a esse respeito, aplicando-se as disposicao e regras do direito societario.

Pode ocorrer, por exemplo, que varios pesquisadores associem-se na forma de um
tipo societario regular, a fim de realizar pesquisa e desenvolvimento tecnologico. Nesse tipo
de situacdo, quando algum dos s6cios obtenha uma invenc¢do, ndo hé previsdo na lei de
patentes a esse respeito. Em alguns paises, nesses casos, a titularidade ¢ concedida ex lege a
sociedade, sem prejuizo da determinacdo de as pessoas fisicas serem reconhecidas como

inventores **' . Concebe-se isso em virtude de que os atos dos socios sdo diretamente

53 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5. Recorrentes: Rede
Ferroviaria Federal S/A e Ferrovia Centro Atlantica S/A. Recorrido: Marcos Penha Menezes. Primeira Turma.
Relator: Ministro Jodo Oreste Dalazen. Brasilia, 9.8.2006. DJ, 06.10.2006.

% “Ementa: comercial. Propriedade industrial. Patente. I. A patente, art. 6°, da lei 9.279/96, é assegurada ao
autor da inveng@o, e podera ser requerida em nome préprio, a titulo sucessivo, pelo cessionario ou por aquele a
quem a lei ou o contrato de trabalho ou prestagdo de servigos determinarem. II. Incontroversa ¢ a atribuicdo da
autoria das invengdes ao réu, socio cotista da autora, uma vez que ndo restou demonstrado pela mesma que a
pretendida exclusividade resultou de contrato de trabalho ou prestacdo de servigos que tenha por objeto a
pesquisa ou a atividade inventiva. III. Apelo improvido”. (BRASIL. Tribunal de Justi¢a do Distrito Federal e
dos Territorios. Apelagdo Civel n® 20000150044087 DF. Acérddo n® 140087. Apelante: ATEL — Avangos
Tecnoldgicos Em Eletronica Ltda. Apelados: Nélio José Nicolai e Outros. Quarta Turma Civel. Relator: Vera
Andrighi. Brasilia, 23.4.2001. Publicagdo: DJU, 27.06.2001, p. 91. Disponivel em: <http://www.tjdft.gov.br>.
Acesso em: 15 jan. 2008)

! CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 47-8.
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imputaveis a sociedade, na medida em que a invengao corresponda ao objeto e atividade da
sociedade, e se realizem com os meios € recursos da empresa®*.

Um exemplo, apresentado por Cabanellas de Las Cuevas, ilustra a situacdo. No caso,
ele menciona uma sociedade que tem por objeto a producdo de agentes quimicos, na qual os
socios realizam atividades de pesquisa, ¢ um deles realiza certa invencao relativa a esses
produtos quimicos®”. Para a solu¢do desse caso deve-se analisar o objeto social e, entdo,
determinar se uma atividade inventiva ¢ imputavel a uma sociedade com base nos direitos e

responsabilidades dos sdcios.

3.1.3.5 A titularidade do cessionario

A transferéncia da titularidade sobre a invengdo por cessdao, total ou parcial, ¢
admitida pela legislacdo. Pode ser cedido o direito a patente ou do direito de patente.

Quanto a cessdo do direito de obter a patente, antes de requerida ou de expedida a
patente, ndo ha disposicdo na lei regulando esse tipo de cessdo. Sendo assim, ela é regulada
pelas normas de direito comum, aplicaveis aos contratos em geral®*.

Em relacdo a cessdo da patente, seja total ou parcial, hd transmissao da titularidade

da patente, no entanto, para que a cessdo tenha efeitos perante terceiros ¢ necessaria a

4
155

averbacao do contrato junto ao INPI"™. No caso de o pedido de patente ter sido requerido,

deve-se ainda pedir ao INPI que se realizem as alteragdes no nome do titular e outras

546

ocorréncias concernentes a patente’*. Em quaisquer dos casos, em relagdo a cessdo de pedido

ou de patentes concedidas, devem ser observadas as regras e principios do direito da

547

concorréncia’’, ficando esse ato sujeito a apreciacao dos orgdos de defesa da concorréncia.

2 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 48.

>3 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 49.

> CERQUEIRA, 1946, p. 417-418.

% Conforme MIRANDA, “o registro ¢ que transfere, entre vivos, o direito real, & semelhanca do que se passa
com a transferéncia de imdveis. Quanto a transmissdo a causa de morte, [...] a transmissdo se opera com a
morte do titular da patente de invencdo. A eficacia da anotacdo, em se tratando de transmissdo a causa de
morte, ¢ apenas a que teria a transcri¢do do ato adjudicatorio ou de partilha, a respeito da heranga ou do
quinhdo em que houvesse bem imével” (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 340).

> Dispdem os Arts. 58 a 68 da Lei n° 9.279/1998, sobre as cessdes e anotagdes cabiveis aos direitos patentarios.

7 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p 708.
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3.1.3.6 O licenciado e a titularidade da invencao ou modelo de utilidade

A licenga € o contrato por meio do qual o titular da patente autoriza outras pessoas a
usar ou explorar o objeto da patente, durante o prazo de vigéncia de sua patente, sem lhe
transferir a titularidade do direito de patente. Ela se distingue, assim, da cessdo. Na cessao ha
a transmissdo da titularidade®®.

A licenga pode ser exclusiva ou ndo, total ou parcial em relagcdo aos direitos de uso e
exploracdo exclusiva assegurados pela patente. Observa-se que com a licenga exclusiva,
exclui-se a possibilidade de exploragdo pelo proprio titular. Nesse caso, inclusive legitima-se

549

o licenciado a defender judicialmente os direitos da patente®®. No caso de licenga nao

exclusiva, ao titular admite-se fornecer varias licencas a diferentes pessoas e/ou explorar por
si proprio™".

A licenga pode ser voluntaria ou compulsodria. Ocorre a licenca voluntaria, quando o
requerente do ou titular da patente outorga a terceiros a autorizagdo para usar ou explorar a
patente, e lhe facultado estipular os termos e condi¢des da licenca®'. Sendo concedida intuitu
personae, a doutrina entende que a licenga da patente, que ela ndo pode ser cedida
(sublicenciada) a terceiros sem consentimento expresso do titular da patente, salvo convengao
em contrario. No mesmo sentido, considera-se que o direito constituido pela licenga intuitu
personae ao licenciado ndo pode servir para este entrar como parte do capital de uma
sociedade, exceto havendo clausula em contrario. Essas faculdades somente sdo concedidas
quando expressas no contrato>>>.

Assim, em regra a faculdade de conceder de licengas ¢ assegurada ao titular da

patente. Nao obstante, pode ocorrer que o titular seja privado do direito de patente em

¥ CERQUEIRA, 1946, p. 438.

¥ Nesse sentido o ver: “Ementa: Comercial. Propriedade industrial. Violagdo de patente. Indenizagdo. Sistema
identificador de chamadas. Preliminares. Ilegitimidade ativa ad causam. Nulidade da sentenga. Mérito.
Liquidagdo de sentenga. Honorarios advocaticios. [...] Ao titular da patente é garantido o direito de obter
indenizagdo pela exploracdo indevida de seu objeto, nos termos do art. 44 da Lei 9279/96. Pertinéncia
subjetiva da empresa L. P. T. C. I. L. no pélo ativo da lide, nos termos do art. 6° do CPC”. (BRASIL. Tribunal
de Justiga do Distrito Federal e dos Territdrios. Apelagcdo Civel n® 19980110128679 DF. Terceira Turma Civel.
Relatora: Vera Andrighi. Brasilia, 1.9.2003. Publicacdo: DJU, 30.03.2004, p. 108. Disponivel em:
<http://www.tjdft.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008)

> Art. 62, Lein® 9.279/1998.

* Arts. 61 a 63, Lei n® 9.279/1996.

%32 «Se a licenga foi outorgada a determinada pessoa, é incessivel. Ndo, porém, se o foi a emprésa: entra no fundo
de emprésa e com éle se transfere” (CERQUEIRA, 1946, p. 442-443). Ainda, MIRANDA, 1983, t. 16, p. 349;
GNOCCHI, Alexandre. Propriedade Industrial: Licengas & Royalties no Brasil. Sdo Paulo: Revista dos
Tribunais, 1960, p. 61-62.
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553

decorréncia de algum motivo que enseje a nulidade ou extingdo da patente™, inclusive pelo

exercicio por algum terceiro ou pelo proprio licenciado do direito contestar ou mesmo de

reivindicar a legitima titularidade da invengao patenteada™*

. Ainda que o licenciante nao
possa assegurar que terceiros ndo contestem sua titularidade, ele pode, no contrato de licenca,
obrigar o licenciado a reconhecer expressamente que se trata de uma invengao pertencente ao
licenciante, e inclusive a se comprometer a ndo iniciar, seja direta ou indiretamente, acdes
relativas a titularidade ou a validade da invencgdo patenteada durante periodo estipulado no
contrato. A doutrina e jurisprudéncia inglesa e norte-americana tém reconhecido e admitido
estes tipos de clausulas™.

No caso de licenga compulsoria, ela € instituida pelo Estado, que intervém na esfera
juridica do titular do direito, autorizando terceiros a usar ou explorar o objeto. E admissivel a

licenga compulsodria nos casos de emergéncia nacional ou interesse publico™

, bem como pela
insuficiéncia de exploragdo, exercicio abusivo e¢ abuso de poder econdmico, pelo titular da
patente, ou, ainda, em caso de dependéncia de pate:ntes5 7 Ha informacodes de que, no Brasil,
o mecanismo da licenga compulsoria de patentes por falta de uso do titular foi usado pela
primeira vez no Brasil, em 19845 Mais recentemente, em 2007, por meio de Decreto
Presidencial, concedeu-se o licenciamento compulsério, por interesse publico, de patentes
referentes a0 medicamento Efavirenz, para fins de uso ptblico ndo-comercial®.

Existe ainda o mecanismo denominado oferta de licenga, por meio do qual o

requerente ou titular da patente solicita ao INPI que coloque sua patente em oferta com o

>3 “Art. 46 - E nula a patente concedida contrariando as disposi¢des desta Lei. [...] Art. 78 - A patente extingue-
se: I - pela expirac¢do do prazo de vigéncia; II - pela rentincia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 111
- pela caducidade; IV - pela falta de pagamento da retribui¢do anual, nos prazos previstos no § 2° do art. 84 e
no art. 87; e V - pela inobservancia do disposto no art. 217 (Lei n® 9.279/1996).

3% «Art. 49 - No caso de inobservéancia do disposto no art. 6°, o inventor podera, alternativamente, reivindicar,
em acdo judicial, a adjudicagdo da patente” (Lei n° 9.279/1996). Ver ORTUNO BAEZA, M* Teresa. La
licencia de marca. Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 432 e ss.

> ORTUNO BAEZA, 2000, p. 466 ¢ 467.

6 BRASIL. Decreto n° 3.201 de 6 de outubro de 1999. Dispée sobre a concessdo, de oficio, de licenga
compulsoéria, nos casos de emergéncia nacional e de interesse publico de que trata o Art. 71 da Lei n® 9.279, de
14 de maio de 1996. Disponivel em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2007.

7 Arts. 68 a 74, Lei n° 9.279/1996: licengas compulsorias em casos de: insuficiéncia de exploragio (Art. 68
§1°); exercicio abusivo (Art. 68 §2°); abuso de poder econdmico (Art. 68 §3°); dependéncia de patentes (Art.
70 - ¢ aquela patente cuja exploragdo depende obrigatoriamente da utilizacdo do objeto de patente anterior); e
interesse publico ou emergéncia nacional (Art. 71).

%% “Licenga compulsoria da patente PI7107076 obtida por Nortox Agro-Quimica S/A, através do despacho na
RPI 710 de 29/05/84, pagina 86, processo DIRCO/1649/83” (BARBOSA, 2003).

% BRASIL. Decreto n°6.108, de 4 de maio de 2007. Concede licenciamento compulsério, por interesse piiblico,
de patentes referentes ao Efavirenz, para fins de uso publico ndo-comercial. Disponivel em:
<http://www.presidencia.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007.
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beneficio da reducdo do valor nas anuidades das patentes °*°. Nesse caso, a licenca quando
concedida, de modo voluntario pelo seu titular, no entanto, ele fica limitado quanto aos termos
e condicdes da licenca, ou seja, ela ndo poderd ser concedida de modo exclusiva ao
licenciado™®'.

O licenciado somente pode exercer os direitos que lhe forem conferidos no contrato,
podendo, entretanto, ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da

patente 562

. Contudo, independentemente de autorizagdo expressa, tem ele o direito de
aperfeigoar a invencdo e de obter patente para o aperfeicoamento, ndo podendo, porém,
emprega-lo sem o consentimento do inventor, se o contrato ndo o permitir. Nesse caso,
assegura-se a outra parte contratante o direito de preferéncia para seu licenciamento®®.

O contrato de licenga depende de sua averbagdo para que produza efeitos em relagdo
a terceiros, a partir de seu deferimento e publicagdo. Do mesmo modo que o contrato de

cessdo, o licenciamento pode se sujeitar a apreciacdo dos 6rgaos de defesa da concorréncia®.

3.1.3.7 A desapropriacio e as patentes de interesse nacional

Além dos casos de licenca compulsdria, hd a possibilidade de Estado determinar a
desapropriacao da patente. Nessa situacao ha perda da propriedade por parte do seu titular.

De acordo com o Decreto-Lei n° 3.365, de 1941, que dispde sobre desapropriagdes
por utilidade publica, “a reedicdo ou divulgacao de obra ou invento de natureza cientifica,
artistica ou literaria” pode ser considerado caso de utilidade publica e, assim, passivel de
desapropriacdo®”. Nesses termos, ndo fica claro se os inventos podem ser desapropriados, no
entanto, o texto deixa margem em relacdo aos inventos, pela terminologia utilizada.

Ademais, no Brasil, na legislacdo de patentes havia a possibilidade de desapropriacao
na legislacdo de propriedade industrial no caso de interesse na aquisicdo da propriedade

industrial, por motivo de defesa nacional. No pais, encontra-se somente um caso de

360 Arts. 64 a 67, Lei n® 9.279/1996.

1 Arts. 64 a 67, Lei n° 9.279/1996; Item 8.4 do Ato normativo do INPI n° 127/1007 (INPIL. Ato Normativo n°
127, de 1997. Dispde sobre a aplicagdo da Lei de Propriedade Industrial em relagdo as Patentes e Certificados
de Adicdo de Invengdo. Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br>. Acesso em 5 de agosto de 2007).

%62 Art. 61, p.u., Lei n® 9.279/1996.

363 Art. 63, Lei n® 9.279/1996.

364 Art. 58 a 60, Lei n° 9.279/1996.

65 Art. 5°, letra ‘o’, do Decreto-Lei n® 3.365/1941.
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desapropriacdo de patente, decretada em 1946°®. Porém, a legislagdo de patentes atual ndo
estabelece a desapropriacdo, mas prevé um processo especial, em carater sigiloso, para os
pedidos de patente originario do Brasil que tenham por objeto invento de interesse a defesa

nacional®®’.

3.1.3.8 A titularidade do sucessor

A titularidade do pedido ou de patente pode ser transmitida em decorréncia de
sucessdo. Em particular na sucessao por causa de morte, com o falecimento do inventor ou do
titular do direito, tém os herdeiros ou sucessores do direito de obter a patente de invengao ou
de modelo de utilidade. Nos termos da lei, transmite-se aos sucessores, por um aspecto, a
titularidade dos direitos patrimoniais sobre o invento e, por outro, o exercicio direito moral de
nominag¢do do inventor. O direito moral de nominacao ¢ um direito inerente a pessoa do autor
do invento. Nesse caso, os sucessores, na ocasido do pedido, devem nomear e qualificar o
inventor %,

A transmissao sucessoria da titularidade da patente ja concedida também pode operar
em face do falecimento do seu titular. Nesse caso, para se realizar a transferéncia, ¢ necessaria
sua anotacdo no INPI, bem como, se for o caso de pedido ja requerido, solicitar as alteragdes
de nome, sede ou endereco do titular, para produzir efeitos em relacio a terceiros™®.

Importa observar que nos casos de transmissao da patente por causa de morte, muitas
vezes, sdo varios os herdeiros ou sucessores. Com isso, pode suscitar uma situagdo de co-

titularidade sobre o direito de patente.

26 BRASIL. Decreto n° 38.850, de 13 de marco de 1956. Desapropria a patente de invencdo 34.102, de 2 de
outubro de 1946 de propriedade de Octavio Francisco Pinheiro. Colegdo das Leis da Republica Federativa do
Brasil. Disponivel em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2007.

7 Art. 75, Lei n® 9.279/1996. Ver ainda o Decreto n° 2.553/1998.

68 Art. 6, § 2% § 4°, Lei n® 9.279/1996. Ver ainda MIRANDA, 1983, t. 16, p. 280; VAZQUEZ LEPINETTE,
1996, p. 95-96.

9 Art. 59 e 60, Lei n° 9.279/1996.
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3.1.3.9 A co-titularidade de direitos

Em matéria de patentes de invencdo ou de modelo de utilidade, a co-titularidade ¢
entendida como a situacdo na qual uma pluralidade de pessoas naturais ou juridicas ¢ titular
em comum, cada qual possuindo uma quota ideal do direito de patente®”’.

A co-titularidade de direitos pode resultar de varias situagdes, tais como de co-
invengao e de “invencao comum” decorrente de relagdo contratual de trabalho ou prestacao de
servicos. Outras situagdes sdo a de cessdo de parte indivisa pelo titular e a de sucessdao por
causa de morte a varias pessoas. Esses sdo alguns exemplos, em que se constitui uma situa¢ao
de co-titularidade por imposi¢do legal ou ato entre vivos ou por causa de morte, a titulo
originario ou derivado.

Quanto as regras para o exercicio dos direitos pelos co-titulares, a legislagcdo
brasileira de patentes ndo estabelece regras gerais, no entanto, em algumas situagdes
particulares ela regulamenta seu exercicio.

Com especial atencdo ao caso de co-invengao, antes de se analisar essa questdo, ¢
importante determinar quem sdo os co-autores do invento. Essa questdo ¢ particular
importancia, pois implica definir ndo s6 quem pode ser inventor, mas quem pode ser titular de
direitos.

A co-titularidade que pode surgir de co-invencao relaciona-se ndo com a invengao
em si, mas ao ato de inventar realizado por uma pluralidade de pessoas, ou seja, a atividade

(atividade inventiva ou ato inventivo) desempenhada em conjuntamente’’’

. Quando duas
pessoas realizam a mesma invengdo, mas de modo independente, ndo sdo considerados co-
inventores®. Nesse sentido, somente é co-inventor aquele que participou do trabalho em
comum, contribuindo de modo significativo para a invencdo. Os inventores independentes,
mesmo que tenham realizado a mesma invengao, nao sdo considerados co-inventores.

Importa observar que a se exige a realizacdo conjunta do invento pelos inventores, o

que ndo significa que todos os participantes tenham colaborado a respeito de todos os

0 PEREIRA, 181; FISCHER, Frank. O Regime de co-propriedade em patentes. Disponivel em:
<http://www.dannemann.com.br/files/FFI_Regime de Co-Propriedade em Patentes.pdf>. Acesso em: 12 de
outubro de 2007; VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 66.

U Art. 6, § 3°, Lei n° 9.279/1996. VAZQUEZ LEPINETTE entende haver co-invengdo quando se cumprir dois
requisitos fundamentais: (i) concep¢ao conjunta do invento e (ii) a colaboragdo dos inventores (1996, p.72).

7 Art. 7°, Lei n° 9.279/1996.
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elementos da inven¢do ou de todas as reivindica¢des’”

. Nao ¢ preciso que todos os inventores
tenham dedicado o mesmo grau de participagdo®’*. Ademais, as contribui¢des dos co-
inventores ndo precisam apresentar atividade inventiva, mesmo porque se cada uma delas, em
si, se caracterizar pela atividade inventiva ndo se estaria ante uma co-inven¢do, mas uma
pluralidade de invengdes®”.

Por outro lado, se as contribui¢gdes nao tenham qualquer influéncia no éxito do
conjunto (ndo essenciais na obtencdo da solu¢do) ndo dao lugar a co-invenc¢do. Considera-se
co-inventor aquele que participa da concepcao de invencdo, e ndo aqueles que simplesmente
aconselham, proporcionam informagdes isoladas, apresentas simples sugestdes ou realizam
tarefas auxiliares’’°.

A partir disso, identifica a co-inven¢do, aos co-autores do invento confere-se em
comum o direito de obter a patente. Quanto as regras para o exercicio desse direito, a lei
determina que a patente possa ser requerida por todos ou por qualquer dos co-inventores,
nomeando ¢ qualificando dos demais, para ressalva dos respectivos direitos®”’. Assim,
qualquer dos inventores pode requer a patente, no entanto, deve nomear e qualificar os demais.
No caso de omissdo do nome de um dos co-autores, ndo ha presun¢do de cessdo. Sendo
constitucionalmente assegurado seu direito, o inventor pode reivindicar a sua nomeagio e
autoria do invento. Patenteada a co-invengao por seus inventores, constitui-se a co-titularidade
da patente.

No entanto, importa observar que pode haver casos de co-invengdo de servico sem
haver co-titularidade, no ambito das relagdes de trabalho, por exemplo, em que se assegura
exclusivamente ao empregador o direito de obter a patente e, destarte, a titularidade se
validamente concedida a patente.

Ainda, pode haver co-titularidade em decorréncia da “invencdo comum” entre
empregado e empregador. Esta questdo foi analisada no item que tratou das invengdes
ocorridas durante contrato de trabalho ou de prestacdo de servigos. Nestes casos, a lei

assegura o direito exclusivo de exploracdo ao empregador e garante ao empregado a justa

1 Nesse sentido: US Court of Appeals for the Federal Circuit. 2006-1218. 29.01.2007. Disponivel em:
<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1218.pdf>.

™ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 40.

> Sobre o posicionamento da jurisprudéncia européia (Alemanha) nesta matéria em VAZQUEZ LEPINETTE,
1996, p. 76-77.

376 v AZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 73-76.

77 Art. 6°, § 3°, Lei n° 9.279/1996.
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remuneragao’’®

. Caso o empregador ndo explore o objeto da patente, dentro de prazo de um
ano apos sua concessdo, na falta de acordo, o exercicio do direito passa ao empregado’”. O
exercicio do direito de exploracdo pertencera exclusivamente ao empregador, salvo se ele ndo
explorar o objeto da patente. Ainda, no caso de cessdo da quota ideal por algum dos co-
titulares, os demais poderao exercer o direito de preferéncia.

Se houver mais de um empregado, nesse caso, a parte que lhes couber sera dividida
igualmente entre todos, salvo ajuste em contrario®®. No caso de cessdo da patente em co-
titularidade, qualquer dos co-titulares pode, em igualdade de condigdes, exercer o direito de
preferéncia®™'.

A partir dessas disposi¢des € possivel observar que, em casos de co-titularidade que
decorra de cessdo ou sucessdo, se ndo houver conven¢do em contrario, presume-se que 0s
direitos pertencem a todos em partes iguais. Contudo, a lei ndo determina se o exercicio dos
direitos deve ser exercido de comum acordo. Nesse sentido, a jurisprudéncia tem se
manifestado no sentido de que podem os co-titulares, isoladamente, exercer seus direitos, tais
como de licenciar a terceiros, sem o consentimento dos demais®*?.

Desse modo, muitas situagdes ndo previstas na lei requerem o apoio em regras direito
autoral ou no codigo civil, de forma subsidiaria ou por analogia®™. No entanto, o recurso a
aplicacdo de normas subsididria, em virtude da falta de acordo entre as partes, deve atentar

aos principios do direito de patentes.

78 Art. 91, Lei n® 9.279/1996.

79 Art. 6, § 3°, Lei n® 9.279/1996.
%0 Art. 91, § 1°, Lei n° 9.279/1996.
L Art. 91, § 4°, Lei n° 9.279/1996.

%82 Nesse sentido manifestou-se o Tribunal de Justica do Rio de Janeiro: “Ementa: A¢do declaratoria incidental.
Propriedade intelectual. Pedido de modelo de utilidade pendente de registro definitivo no INPI. Pedido
formulado por 2 inventores. [...] Na verdade que um dos inventores explorar com exclusividade o tal apetrecho
[...I” (BRASIL. Tribunal de Justica do Rio de Janeiro. Apelacao Civel n® 2007.001.34381. 10* Camara Civel.
Apelantes: Panther Industria Eletronica Ltda e outro. Apelado: Thle Nunes Industria ¢ Comencio Ltda;
Roberto Casado. Relator: Des. Jasé Carlos Varada. Rio de Janeiro, 31/10/2007; Ver ainda: BRASIL. Tribunal
de Justi¢a do Rio de Janeiro. Apelagao Civel n° 2007.001.34403. Apelantes: Panther Industria Eletronica Ltda
e outro; Thle Nunes Industria ¢ Comencio Latda. Apelado: Os mesmos; Antonio Marcondes de Abreu
Marques Filho, Maria Cristina Salles;, Crysfred Comercial Ltda ME; Roberto Casado; Engenharia e
Consultoria Ltda. 10* Camara Civel. Relator: Des. Jasé Carlos Varada. Rio de Janeiro, 31.10.2007. Disponivel
em: <http://www.tj.rj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

% Sobre a aplicagio com restrigdes das regras que regulam o condominio, GNOCCHI, 1960, p. 65-66;
CERQUEIRA, 1946, p. 445-6.
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3.2 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL

No contexto normativo internacional, tratam da protecao dos desenhos industriais a
Convengdo de Berna™, a Convengao da Unido de Paris e o Acordo TRIPS. No que se refere a
Convencao de Berna, que trata da protecdo das obras literdrias e artisticas, ela da liberdade
aos paises para regularem a protecdo relativa aos desenhos industriais e, no caso de auséncia
de um regime especial, eles sdo protegidos como obras artisticas®®. A Convengdo da Unido de
Paris trata da protecdo dos desenhos industriais, no ambito da propriedade industrial, porém,
em seu escopo, ndo estipula o0 modo como devam ser protegidos, deixando a critério das
legislagdes nacionais estabelecerem™°. Quanto ao Acordo TRIPS, ele estabelece que se
protejam os desenhos industriais, contudo, faculta ao legislador nacional estabelecer o regime
de sua protegdo, seja por um regime de prote¢do de desenhos industriais ou pelo direito
autoral®®’. Nesse sentido, as normas internacionais deixam certa margem de liberdade aos
paises escolherem o regime de protecdo dos desenhos industriais.

Em alguns paises, como ¢ o caso dos Estados Unidos, o desenho industrial ¢

588

protegido por patente®. No Brasil, o desenho industrial era objeto de prote¢do por patente nos
termos da Lei n® 5.988, de 1972, porém, com a Lei n® 9.279, de 1996, ele passou a ser

protegido, no ambito da propriedade industrial, por registro de desenho industrial®.

3.2.1 O objeto do direito

A protecdo conferida ao desenho industrial tem por objeto a “forma plastica
ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a
um produto” que devem proporcionar um resultado visual novo e original na sua configuragao

externa, ¢ poder ser aplicado para fabricagdo industrial*”.

> Convengio sobre Berna para a Protecio das Obras Literarias e Artisticas Assinada a 09 de Setembro de 1886,
Completada em Paris a 04 de Maio de 1896, Revista em Berlim a 13 de Novembro de 1908, Completada em
Berna a 20 de Marco de 1914, Revista em Roma a 02 de Junho de 1928 e Revista em Bruxelas a 26 de Junho
de 1948; de 26/06/1948.

385 Art. 2.7, da Convencio de Berna.

3% Art. 5°, da Convengdo da Unido de Paris.

7 Art. 26.2, do Acordo TRIPS.

% Por meio de Design Patents (Ver 35 US Code)

% Art. 94 ¢ ss, Lei n° 9.279/1996.
0 Art. 95, Lei n® 9.279/1998; Art. 25.1, primeira parte, do Acordo TRIPS.
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A novidade, a originalidade e aplicacao industrial sdo elementos que caracterizam o

desenho industrial. Assim, exige-se a novidade do desenho industrial. Considera-se novo o
desenho industrial ndo compreendido no estado da técnica.

Quanto a originalidade, ela se consubstancia na configuragdo visual distintiva do

objeto, em relagdo a outros desenhos anteriores. Assim, ndo se protege o desenho que

represente a forma necessaria comum ou vulgar de um objeto, bem como nao ¢ registravel a

! No entanto, o

forma determinada essencialmente por consideracdes técnicas ou funcionais
visual original pode resultar da combinag¢do de elementos conhecidos™?. Importa anotar,
ainda, que ndo se considera desenho industrial a obra de carater puramente artistico™”.

Assinala-se que nem todo desenho industrial que apresente tais caracteristicas pode
ser protegido. Alguns desenhos nao sdo passiveis de protecdo, tais como o que for contrario a
moral e aos bons costumes, o desenho que ofenda a honra ou imagem de pessoas, assim como
0 que atente contra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou idéia e sentimentos
dignos de respeito e venera¢iao™”.

Cumpridos os requisitos para se configurar um desenho industrial, para sua prote¢ao

¢ necessario o registro validamente expedido.

3.2.2 O modo de aquisi¢io de direitos

Do mesmo modo que a invengdo, o direito de obter o registro de desenho industrial ¢
emanado com o ato de criacdo. A criacdo surge quando o objeto do desenho industrial se

. No entanto, em muitos casos, o desenho industrial assume as caracteristicas que o

realiza
tornam protegidos como obras artisticas, constituindo-se os direitos autorais desde o ato de

criagdo™®. Contudo, esses modos de protecdo ndo se confundem. Particularmente para o

91 Art. 100, 11, Lei n° 9.279/1996.
92 Art. 96, art. 97 e p.u., Lei n® 9.279/1998.
593 Art. 98, Lei n® 9.279/1996.

9 Art. 100, I, Lei n° 9.279/1996. Acordo TRIPS, Art. 25. 1. “Os Membros estabelecerdo protegdo para desenhos
industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderdo estabelecer que os
desenhos ndo serdo novos ou originais se estes ndo diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou
combinacgdes de caracteristicas de desenhos conhecidos. Os Membros poderdo estabelecer que essa protegao
ndo se estendera a desenhos determinados essencialmente por consideragdes técnicas ou funcionais”.

> Até o momento do ato de criagdo ndo ha que se falar em direito ao registro. O periodo anterior a criagdo é a
fase na qual se realizam os atos para sua consecucao, figurando o criador ou criadores que concorrem para a
invencdo. Nessa fase pode haver expectativa de fato (e ndo de direito) sobre um direito sobre desenho
industrial.

%% Para se determinar se desenho industrial ou obra artistica, ha posicionamentos no sentido de que “é preciso
determinar previamente se a forma do objeto ¢ ou ndo separdvel do efeito técnico produzido. Se a forma for
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objeto ser protegido como desenho industrial, por direito de propriedade industrial, ele precisa
ser registrado. Esse direito ndo resulta do ato de criagdo, ele se constitui com o registro.
O desenho industrial, ao se concretizar, entra no mundo juridico irradiando efeitos: o

direito do autor do invento e o direito a obter o registro. Esses direitos, baseados na regra da

1597

autoria, sdo assegurados ao autor do desenho industrial®’. Assim, ele pode ser exercido pelo

autor ou transferido a outrem, em virtude de lei ou por ato, entre vivos ou por causa de

598
morte .

O direito de obter o registro constitui-se em um direito de requerer a atuagdo do

Estado para examinar, declarar a existéncia dos pressupostos da concessdo e constituir o

_ Assim, pode requerer o registro o autor ou a pessoa legitimada para isso®”. Antes

. . ... 601
disso, trata-se de uma expectativa de direito” .

direito

Com o pedido de registro, seu depdsito e respectiva publicagdo, o registro ¢
simultaneamente concedido, expedindo-se o respectivo certificado. Desse modo, constituem-
se os direitos de propriedade industrial sobre o desenho industrial®.

A qualquer momento durante a vigéncia do registro pode seu titular requer o exame
de mérito no tocante a novidade e a originalidade do desenho. No entanto, independentemente
do exame de mérito, constitui-se o direito de propriedade industrial sobre o registro de
desenho industrial, facultando ao seu titular usar, fruir e dispor do objeto do registro de modo

exclusiva, no Brasil®®.

separavel do efeito técnico produzido pelo objeto, entre sua forma e a regra técnica plasmada no objeto existira
td0-s6 uma mera unido externa”. (SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. Palestra
Associacdo  Brasileira de  Propriedade  Intelectual -  ABPI, 2003. Disponivel em:
<http://www.newmarc.com.br>. Acesso em 15 de dezembro de 2007). A jurisprudéncia tem se manifestado
contraria a proteg¢ao por direitos autorais de desenhos com aplicagdo industrial. Nesse sentido ver Tribunal de
Justica do Rio de Janeiro. “Ementa: Apelagdo Civel. Propriedade industrial. A¢do de obrigacdo de fazer
cumulada com indenizatoéria, onde pretende a autora, ora apelante, que a apelada se abstenha de comercializar
tecidos com padronagem de sua criacdo, pleiteando ainda, indenizagdo por danos materiais ¢ morais, alegando
ter submetido os referidos desenhos a registro em sua nagdo de origem, qual seja, Estados Unidos. Inexisténcia
de prova do registro validamente concedido pelo 6rgdo competente aqui no Brasil, de forma a assegurar a
propriedade do desenho industrial, razdo pela qual ndo subsiste o direito de exploracdo, assegurado pelo
privilégio concedido pelo Estado. Desprovimento do recurso”. (BRASIL. Tribunal de Justica do Rio de
Janeiro. Apelagdo Civel n° 1918/2006. Apelante: Concord Fabrics Inc. Apelado: Companhia Progresso
Industrial do Brasil fabrica Bangu. Nona Camara Civel. Relator: Des. Joaquim Alves de Brito. Rio de Janeiro,
16.5.2006. Disponivel em: <http://www.t]j.rj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008)
*7 Art. 94, Lei n® 9.279/1996.

3% Art. 55, e arts. 6°, § 1°, Lei n° 9.276/1996. O direito de obter o registro pode ser herdado, transmitido entre
vivos e renunciado. Somente com a sua transferéncia € que o ndo-inventor se legitima a requerer a patente.

% MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269 e ss.

590 Art. 6°, Lei n® 9.276/1996.

1 CERQUEIRA, 1946, p. 186.

502 Art. 106, e artigos 100, 101 e 104, Lei n° 9.279/1996.

603 Art. 2°, 11, Lei n° 9.279/1996 c/c art. 1.228, do Codigo Civil de 2002. Art. 109, art. 42 e 43, Lei n° 9.279/1996.
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Pode ocorrer que outros pedidos sobre o mesmo desenho sejam feitos. No caso de
pedido proveniente do exterior ¢ que tenha efeitos de depdsito nacional, assegura-se o direito
de prioridade, nos termos da lei. Assim como, se houverem outros pedidos de registro
nacional que o antecedam, eles tém prioridade®™.

Ademais, resguarda-se o direito a pessoa que, de boa fé, antes da data do depdsito ou
da prioridade do pedido de registro explorava o objeto do desenho industrial no Brasil, de

continuar sua exploragdo, sem 6nus, nas mesmas condigdes®”.

3.2.3 A titularidade de direitos sobre desenho industrial

Em relacdo ao direito de propriedade industrial sobre o desenho industrial rege a
regra da autoria, pelo qual se assegura originariamente ao autor o direito de obter registro de
desenho industrial que lhe confira a propriedade, de acordo com as condi¢des previstas na
lei®®.

Quanto aos desenhos industriais realizados por empregado ou prestador de servigo no
decorrer do contrato, em regra, aplicam-se a eles as mesmas disposi¢des previstas para as
patentes de invengdo e modelos de utilidade.

No mesmo sentido, aplicam-se as disposi¢des relativas a transferéncia de titularidade
de pedido ou registro de desenho industrial previstas nas regras de patentes. O registro,
considerado de conteudo indivisivel, pode ser cedido, total ou parcialmente.

O mesmo ocorre em relacdo ao licenciamento, assim, pode o titular de registro
celebra contrato de licenga para exploracdo do objeto protegido, inclusive investindo o

607

licenciado de todos os poderes para agir em defesa do registro®”’. Contudo, ndo se prevé a

04 Art. 106, § 2°, art. 99 e 16, Lei n° 9.276/1996. O direito de prioridade internacional (unionista) opera de
forma semelhante ao direito de prioridade em patentes, apenas se distinguem quanto ao prazo de exercicio do
direito, que ¢ de 90 dias.

605 «Art. 110 [...] § 1° - O direito conferido na forma deste artigo s6 podera ser cedido juntamente com o negécio
ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relagdo com a exploragdo do objeto do registro, por alienagdo ou
arrendamento. § 2° - O direito de que trata este artigo ndo serd assegurado a pessoa que tenha tido
conhecimento do objeto do registro através de divulgacdo nos termos do § 3° do art. 96, desde que o pedido
tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgagdo.” (Lei n® 9.279/1996)

606 «Art. 94 [...] Paragrafo tmico - Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couberem, as disposigdes
dos arts. 6° ¢ 7°. [...] Art. 121 - As disposigdes dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, a matéria de que
trata o presente Titulo, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de servigos pelas disposi¢des dos
arts. 88 a 93”. Aplicam-se as mesmas disposi¢des relativas a cessdo, licenca voluntaria e a criagdo realizada
por empregado ou prestador de servigo. (Lei n® 9.279/1996).

97 Art. 61 e p.u., Lei n° 9.279/1998. Em relagdo ao desenho industrial, “Art. 121 - As disposi¢des dos arts. 58 a
63 aplicam-se, no que couber, & matéria de que trata o presente Titulo [...]”.
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possibilidade de oferta de licenca, bem como a possibilidade de licenciamento compulsorio

em matéria de desenhos industriais®®.

3.3 O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE CERTIFICADO DE CULTIVAR

No ambito internacional, por muito tempo discutiu-se a necessidade de se instituir
um sistema especial para as variedades vegetais®”. Em 1961, criou-se em Paris a Unido
Internacional para a Protecio de Novas Variedades de Plantas (UPOV, em francés)®'’,
adotando-se um regime proprio para a prote¢do de variedades vegetais por meio da

Conveng¢ao UPOV. Em relagdo a Convencgao, destaca-se sua revisdo de 1978, da qual o Brasil

5% Em relagéo ao desenho industrial, “Art. 121 - As disposi¢des dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, &
matéria de que trata o presente Titulo [...]”; e Art. 58, Lei n® 9.279/1996.

609 Segundo SOARES, “a patente é imperfeitamente adaptada a natureza particular das variedades vegetais: ndo
se aplica, dessa forma, as espécies de reproducdo vegetativa; e a exigéncia da descricdo suficiente alcanca
grandes dificuldades” (SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da propriedade industrial: patentes e seus
sucedaneos. Sdo Paulo: Juridica Brasileira, 1998, p. 552; Ver ainda: ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. Summary Report Question Q183:
Employers’ rights to intellectual property. World Congress in Geneva, Switzerland June 19-23, 2004.
Disponivel em: <http://www.aippi.irg> Acesso em 10 de dezembro de 2007). Com a superagdo desses
problemas, pela ampliacdo do escopo de protecio de patentes possibilitando a prote¢do de plantas (e.g. plant
patents, nos EUA) e a implementacdo do depdsito de organismos para complementar o relatorio descritivo
(Tratado de Budapeste), as variedades vegetais passaram a ser objeto de dupla protecdo em muitos paises.
Sobre o tema, cf. UPOV/1991 (INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW
VARIETIES OF PLANTS (UPOV). International Convention for the Protection of New Varieties of Plants.
Act of 1991. 2/12/1961; Revisado em Geneva, 10.11.1972, 23.10.1978 e 19.03.1991. Disponivel em:
<http://www.upov.int> Acesso em: 10 nov. 2007).

Vale anotar que antes mesmo do estabelecimento da UPOV, no Brasil as variedades vegetais eram consideradas
patenteaveis (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 443 e ss), ainda que o Decreto-Lei n° 7.903/1945 (Codigo da
Propriedade Industrial) ndo tenha sido claro a esse respeito: “Art. 2°. A proteg@o da propriedade industrial, em
sua fungdo econdmica e juridica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor
aproveitamento e distribui¢do de riqueza, mantendo a lealdade de concorréncia no comércio e na industria e
estimulando a iniciativa individual, o poder de criagdo, de organizagdo e de invengdo do individuo. Pardgrafo
unico. Estende-se essa protecdo por igual, ao dominio das industrias agricolas e extrativas. Art. 3°. A protegdo
da propriedade industrial se efetua mediante: [...] a concessao de privilégio de: patente de invencdo; modelos
de utilidade; desenhos ou modé€los industriais; variedades novas de plantas. [...] Art. 219 A prote¢do das
variedades de plantas, previstas no artigo 3.°, alinea a, deste Cdodigo, dependera de regulamentagio especial”
(BRASIL. Decreto-Lei n° 7.903 de 27 de agosto de 1945. Cddigo da Propriedade Industrial. Com a redagio do
Dec. Lei n°® 8.481. Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007).

610 A UPOV, organizagdo intergovernamental com sede em Genebra ¢ estabelecida por meio da Convengdo para
a Protecdo de Novas Variedades de Plantas em 1961 em Paris, tem como objetivo a prote¢do de novas
variedades de plantas por meio de direitos de propriedade industrial e o desenvolvimento de novas variedades
vegetais em beneficio de toda a sociedade INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW
VARIETIES OF PLANTS (UPOV). [site] Disponivel em: <http://www.upov.int> Acesso em: 10 nov. 2007).
Atualmente se encontram vigentes dois tratados relativos a UPOV: a Ata de 1978 (UPOV/1978) e a Ata de
1991 (UPOV/1991). (Ver comentarios sobre a prote¢do de plantas em: BRUCH, Kelly Lissandra; ZIBETTI,
Fabiola Wiist; Acordos Internacionais e sua Internaliza¢do: um estudo de caso na protecdo de plantas no
ambito da propriedade intelectual. In: MENEZES, Wagner (Coord.). Estudos de Direito Internacional. Anais
do IV Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Curitiba: Jurud, 2006, vol. VII, p. 283-294).
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¢ parte desde 1999°''. No tocante ao Acordo TRIPS, a protecio das variedades vegetais por
um regime sui generis ndo foi inserida no escopo desta norma internacional®'?.

O Brasil aderiu a Convengdo da UPOV dois anos apos a criagdo do regime da
prote¢do de cultivares em seu ordenamento juridico interno, com a Lei n°® 9.456, de 25 de abril
de 1997°8. A partir desta lei, instituiu-se o direito de protegdo da propriedade intelectual de
cultivares, tornando-as passiveis de tutela como bem imaterial, pela concessao de Certificado
de Protecdo de Cultivar. Segundo estipula a lei, esse modo de protecdo e de direito € a Uinico
que pode obstar a livre utilizacdo de plantas ou de suas partes de reproducdo ou de

multiplicagdo vegetativa no Brasil®!*.

3.3.1 O objeto do direito

Por disposicdo legal, a cultivar®’® ¢ definida como a variedade vegetal de qualquer
~ , - . . . .. 616
género ou espécie superior que, concomitantemente, seja claramente distinta”® de outras

. , . 1 . 1 . ~ , . 61 .
conhecidas por margem minima®'’ de descritores®'®, tenha denominagio propria®”’, seja

' BRASIL. Decreto n° 3.109, de 1999. Promulga a Convengio Internacional para a Protegdo das Obtengdes
Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de
1978. Esta Convengdo entrou em vigor internacional em 8 de novembro de 1981; no Brasil, o Congresso
Nacional aprovou esta Convengdo por meio de Decreto Legislativo n° 28, de 19 de abril de 1999; o Governo
brasileiro depositou o Instrumento de Adesdo da Referida Convengdo em 23 de abril de 1999, passando a
mesma a vigorar para o Brasil em 23 de maio de 1999.

612 CORREA, 1998, p. 42. O Acordo TRIPS, em suas exigéncias, ndo entra em conflito com as disposicdes
previstas nas Atas da UPOV em matéria de protegcdo de variedades vegetais. Em seu texto, dentre outras
disposigdes, o TRIPS determina que haja a protecdo das variedades vegetais, seja por patentes, seja por um
regime sui generis. Esta norma internacional permite explicitamente a exclusdo da patenteabilidade de plantas
pelos Membros em suas normas internas, de forma a permitir a possibilidade de prote¢do por apenas um
regime sui generis (Art. 27, 3, b, Acordo TRIPS).

613 Regulamenta-se essa prote¢do com o Decreto n°® 2.366/1997 (BRASIL. Decreto n° 2.366, de 06 de novembro
de 1997. Regulamenta a Lei n® 9.456 de 25 de abril de 1997 que institui a Lei de Prote¢do de Cultivares e da
outras providéncias. Disponivel em: <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007).

61 Art. 1° € 2°, Lei n° 9.456/1997.

615 Art. 3°, IV, Lei n° 9.456/1997; Art. 5°, IV, Decreto. Ver ainda art. 6° e art. 13, UPOV/1978.

616 «Cultivar distinta: a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja existéncia na data do pedido
de protecdo seja reconhecida” (Art. 3°, VI, Lei n°® 9.456/1997; Art. 5°, VI, Decreto n° 2.366/1997).

617 «“Margem minima: o conjunto minimo de descritores, a critério do 6rgio competente [SNPC], suficiente para
diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas” (Art.
3° 111, Lei n°® 9.456/1997; Art. 5°, 111, Decreto n°® 2.366/1997).

618 «“Descritor: a caracteristica morfologica, fisiologica, bioquimica ou molecular que seja herdada
geneticamente, utilizada na identificacdo de cultivar” (Art. 3°, II, Lei n® 9.456/1997; Art. 5°, 1I, Decreto n°
2.366/1997).

619 Sobre a denominacdo de cultivar, Ver art. 15, Lei n® 9.456/1997; Art. 7° a 9°, Decreto n°® 2.366/1997. Sobre o
direito de dar nome a variedade nova, Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 444.
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homogénea®, estavel®®' quanto aos descritores através de geracdes sucessivas e de espécie
passivel de uso pelo complexo agroflorestal®”?, e esteja descrita em publicagdo especializada

23 a1 624
componente de hibridos ™.

disponivel e acessivel ao piblico, bem como a linhagem®

Com fundamento nessa defini¢do, a legislagdo brasileira estipula que € objeto tutela
por direito de protegdo da propriedade intelectual a cultivar caracterizada como nova®® ou
essencialmente derivada®®, de qualquer género ou espécie vegetal®’. Em sentido amplo, a

cultivar nova ou essencialmente derivada denomina-se “obtencdo vegetal”.

620 «Cuyltivar homogénea: a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade
minima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo 6rgdo competente
[SNPC]” (Art. 3°, VII, Lei n® 9.456/1997; Art. 5°, VII, Decreto n° 2.366/1997).

62 «Cultivar estavel: a cultivar que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade através de
geragdes sucessivas” (Art. 3°, VIII, Lei n® 9.456/1997; Art. 5°, VIII, Decreto n° 2.366/1997).

622 «“Complexo agroflorestal: o conjunto de atividades relativas ao cultivo de géneros e espécies vegetais visando,
entre outras, a alimentacdo humana ou animal, a producdo de combustiveis, 6leos, corantes, fibras e demais
insumos para fins industrial, medicinal, florestal e ornamental” (Art. 3°, XVIII, Lei n® 9.456/1997; Art. 5°,
XVIII, Decreto n° 2.366/1997).

623 “Linhagens: os materiais genéticos homogéneos, obtidos por algum processo autogdmico continuado” (Art.
3°, X, Lein® 9.456/1997; Art. 5°, X, Decreto n® 2.366/1997).

624 “Hibrido: o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente diferentes” (Art. 3°, XI, Lei n°
9.456/1997; Art. 5°, XI, Decreto n° 2.366/1997).

625 «“Nova cultivar: a cultivar que ndo tenha sido oferecida 4 venda no Brasil h4 mais de doze meses em relagdo a
data do pedido de protecdo e que, observado o prazo de comercializagdo no Brasil, ndo tenha sido oferecida a
venda em outros paises, com o consentimento do obtentor, ha mais de seis anos para espécies de arvores e
videiras e ha mais de quatro anos para as demais espécies” (Art. 3°, V, Lei n® 9.456/1997; Art. 5°, V, Decreto
n® 2.366/1997).

626 «Cyltivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar se, cumulativamente, for: (a)
predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a
expressdo das caracteristicas essenciais que resultem do genétipo ou da combinagdo de gendtipos da cultivar
da qual derivou, exceto no que diz respeito as diferengas resultantes da derivacdo; (b) claramente distinta da
cultivar da qual derivou, por margem minima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo 6rgao
competente [SNPC]; (c) ndo tenha sido oferecida a venda no Brasil ha mais de doze meses em relagdo a data
do pedido de protegdo e que, observado o prazo de comercializagdo no Brasil, ndo tenha sido oferecida a venda
em outros paises, com o consentimento do obtentor, ha mais de seis anos para espécies de arvores e videiras e
ha mais de quatro anos para as demais espécies” (Art. 3°, IX, Lei n® 9.456/1997; Art. 5°, IX, (a), (b) e (c),
Decreto n° 2.366/1997). Quanto o pedido de protecdo de cultivar essencialmente derivada, Ver art. 4°, § 1°, ¢
art. 51, Lei n® 9.456/1997. Segundo o MAPA, “essa ultima forma de protecdo so ird produzir efeitos para
cultivares essencialmente derivadas, ou seja, € uma protecao que vai ter seus efeitos, em termos de exercerem-
se os direitos decorrentes, somente numa relagio entre empresas de melhoramento. E uma prote¢io que nio
alcanga o produtor de sementes e, logicamente, ndo alcangaria aquele agricultor que tenta vender seu material
como semente. Ressalte-se, ainda, que esta protegdo sera concedida apenas pelo prazo remanescente, ou seja,
se a cultivar ja foi comercializada no pais por 8 anos, e o prazo de protecéo total para esta espécie € de 15 anos,
entdo o prazo que se concede € de mais 7 anos” (BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuaria e
Abastecimento. Servigo Nacional de Protecdo de Cultivares — SNPC. Informagées aos Usuarios do SNPC.
Maio de 2005, p. 4).

627 Art. 4°, Lei n® 9.456/1997; Art. 6°, Decreto n°® 2.366/1997. “Séo também passiveis de protecdo as cultivares
ndo enquadraveis no disposto no caput e que ja tenham sido oferecidas a venda até a data do pedido,
obedecidas as seguintes condi¢des cumulativas: I - que o pedido de protecao seja apresentado até doze meses
depois de cumprido o disposto no § 2° deste artigo, para cada espécie ou cultivar; II - que a primeira
comercializagdo da cultivar haja ocorrido ha, no maximo, dez anos da data do pedido de protegdo; III - a
protecdo produzira efeitos tdo somente para fins de utilizacdo da cultivar para obteng¢do de cultivares
essencialmente derivadas; IV - a prote¢do serd concedida pelo periodo remanescente aos prazos previstos no

art. 11, considerada, para tanto, a data da primeira comercializagdo” (Art. 4°, § 1° Lei n° 9.456/1997; Art. 6°, §
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Nos termos da lei, a protecdo da cultivar recai sobre o material de reproducao ou de
multiplicacio vegetativa®® da planta inteira®?.

Contudo, para que a obtencdo vegetal seja protegida, ela depende de registro junto a
autoridade competente para a concessio de certificado de protecio de cultivares®’. Esse
certificado, por meio do qual se concede a protecdo da propriedade intelectual de cultivar, nao
se confunde com o registro de cultivar para sua comercializacio®', ambos realizados, no
Brasil, pelo Servigo Nacional de Protecdo de Cultivares, 6rgdo do Ministério da Agricultura,

Pecuaria e Abastecimento do Brasil (SNPC/MAPA)*,

3.3.2 O modo de aquisi¢ao de direitos

Com isso, para se assegurar a protecao dos direitos relativos a propriedade intelectual
referente & obtencao vegetal ¢ necessario seu registro, que se realiza por meio do pedido de
Certificado de Protecao de Cultivar.

O direito de obter o certificado surge com o ato de obtengdo da cultivar nova ou
essencialmente derivada. Com o ato de obtencdo (ato-fato juridico) irradiam-se efeitos,
emanando direitos ao melhorista (direito de nominagao) ¢ ao obtentor (direito de obter a

prote¢do)®®.

1°, Decreto n° 2.366/1997). Ver ainda Art. 4°, § 2° ¢ § 3°, Lei n° 9.456/1997; Art. 6°, § 2° e § 3° ¢ art. 18,
Decreto n® 2.366/1997. Ver art. 4° e art. 6°, da UPOV/1978 (Decreto n° 3.109/1999). Segundo BARBOSA,
“ndo ha limites ao objeto da protegcdo, como os ha na legislagdo americana (Townsend-Purnell Act, 35 USC,
Par. 161-164 (1976)), na qual se excluem as plantas propagadas por tubérculos, strictu senso”. Dessa forma,
concordando-se com este autor, a norma brasileira segue o disposto na UPOV/1991, pois a UPOV/1978, em
seu art. 2.2, limita-se a certas espécies ou géneros, a serem determinadas na lei nacional (BARBOSA, 2003).

628 “Material propagativo: toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodugdo e
multiplicagdo” (Art. 5°, XVI, Decreto n°® 2.366/1997). “Propagacdo: a reprodugdo e a multiplicagdo de uma
cultivar, ou a concomitancia dessas agdes” (Art. 5°, XV, Decreto n° 2.366/1997).

629 Art. 8°, Lei n® 9.456/1997. “Planta inteira: a planta com todas as suas partes passiveis de serem utilizadas na
propagacao de uma cultivar” (Art. 5°, XVII, Decreto n°® 2.366/1997).

830 Sobre o pedido de protegdo, que s6 podera se referir a uma Gnica cultivar, Ver artigos 13, 14, 16 e seguintes,
Lein® 9.456/1997; artigos 12 a 19, Decreto n°® 2.366/1997.

63! Este se refere ao registro necessario para que mudas e sementes possam ser multiplicadas e vendidas
comercialmente independente do direito de exclusividade, conforme dispde a Lei 10.711/2003 (BRASIL. Lei n°
10.711, de 5 de agosto de 2003. Dispde sobre o Sistema Nacional de Sementes ¢ Mudas e da outras
providéncias. Disponivel em: <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007). Ver ainda Art. 14, da
UPOV/1978.

6320 Servigo Nacional de Prote¢io de Cultivares - SNPC, criado pela Lei n® 9.456, de 1997, no dmbito do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, ¢ o 6rgdo competente para a protecdo de cultivares no Pais,
cabendo-lhe especialmente (Art. 3°, Decreto n°® 2.366/1997). SNPC, sempre que necessario, consultard o
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, para verificar se a denominacgdo proposta para a cultivar
consta como marca de produto ou servico vinculado a area vegetal ou de aplicag@o da cultivar, depositada ou
jé registrada naquele Instituto. Ver ainda Decreto n°® 2.366/1997.

633 Art. 5°, § 3°, Lei n°® 9.456/1997.
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Ao obtentor assegura-se o direito de requerer a atuagao do Estado para examinar,
declarar a existéncia dos pressupostos da concessdo e constituir o direito de propriedade
intelectual. Contudo, enquanto ndo requerido o certificado, trata-se de uma mera expectativa
de direito.

Com o ato do pedido de certificado de cultivar, e respectiva publicagdo deste ato,
suscita-se a atuagao do Estado que, além de constituir um processo administrativo para analise
do pedido, expede um certificado provisorio de prote¢do da cultivar, observando o direito de
prioridade de obter o registro em relagdo a outros pedidos, nacionais ou provenientes do
exterior que produzam efeito de depoésito nacional®*. Desse modo, concede-se o direito de
propriedade intelectual de cultivar, a titulo precario, irradiando o direito de exploracao
comercial da cultivar seu uso exclusivo® Com o direito, faculta-se ao obtentor obstar a
utilizagdo por terceiro, sem o seu consentimento, da planta ou de suas partes de reproducao ou
de multiplicagio vegetativa no Brasil®*.

Imediatamente apos o prazo de recursos em face do certificado provisério, expede-se
o certificado definitivo, € com a respectiva publicacdo, constitui-se o direito em carater
definitivo®’ ao seu titular.

Assim, com base na analise do objeto de protecdo do direito de proteg¢ao de cultivar e
do modo como se opera a aquisi¢ao de direitos sobre a cultivar, tratar-se-a do estudo da

titularidade desses direitos.

3.3.3 A titularidade sobre cultivar

3.3.3.1 Os sujeitos de direitos

De acordo com a legislacao brasileira, em matéria de direitos sobre cultivar, existe a
figura do melhorista e do obtentor, ambos sujeitos de direitos. Ainda que nas normas
internacionais e nacionais a figura central seja o obtentor, o melhorista assume um papel

essencial na obtencao de variedades vegetais.

% Art. 27, Lei n® 9.456/1997.

3 Art. 19, Lei n® 9.456/1997.

%% Lei n° 9.456/1997; Art 2°, Decreto n° 2.366/1997.

7 Art. 20 O termo de vigéncia do direito é contado desde a data da concessdo do certificado provisorio Art. 11,
Lein® 9.456/1997.
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O texto da Ata de 1978, da Conveng¢ao UPOV, nao define quem seja o melhorista.
No entanto, a legislagdo brasileira estipula que o melhorista ¢ “a pessoa fisica que obtiver
cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais”.**® Ou seja, é o melhorista a
pessoa quem realiza o trabalho®’ de obtengdo da nova cultivar ou da cultivar essencialmente
derivada e estabelece seus descritores. Segundo Barbosa, o melhorista ¢ equiparado ao “autor
de criagdo industrial” e, assim, tutelado constitucionalmente®*.

Em principio, o melhorista ¢ o obtentor. Contudo, conforme consta nos termos da
Ata da UPOV de 1978, a defini¢do de obtentor ¢ mais ampla, abarcando também seu
sucessor’'. Na leitura da Ata de 1991, da qual o Brasil ndo ¢ parte, estende-se mais esse
conceito, abrangendo nao sé o melhorista e seu sucessor, como também o empregador ou a
pessoa que tenha encomendado o trabalho do melhorista, assim como o sucessor dessas
pessoas®*?,

No tocante a legislacdo brasileira, ela ndo define que tem a qualidade de obtentor. No
entanto, infere-se da leitura do artigo 5° da Lei n°® 9.456, de 1997, que o obtentor ¢ a pessoa
fisica ou juridica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada, a qual serd
assegurada & protecio®. Assim, a lei estabelece que a pessoa juridica pode obter cultivar,
ainda que somente recaia a pessoa fisica (melhorista) a atividade de estabelecer descritores
que a diferenciem das demais. Assim, tem-se como obtentor a pessoa que tenha obtido a

cultivar, sem necessariamente ser melhorista.

% Art. 3°, 1, Lei n° 9.456/1997; Art. 5°, 1, Decreto n° 2.366/1997.

639 RAPELA, Miguel Angel. Derecho de propiedad intelectual em vegetales superiores. Buenos Aires: Ciudad
Argentina, 2000, p. 35.

9 BARBOSA, 2003.

64! Conforme dispde o art. 1.1 da UPOV/1978, entende-se que ha apenas uma ampliagio do termo “obtentor”,
que se refere ndo s6 ao obtentor de uma nova variedade vegetal como também ao seu sucessor: “Artigo 1.1. A
presente Convengdo tem por objeto reconhecer e garantir um direito ao obtentor de uma nova variedade
vegetal ou ao seu sucessor (a seguir denominado “o obtentor”) nas condi¢des abaixo definidas™. Ver o art. 1.1
conjuntamente o art. 6, as condigdes exigidas para a concessdo da protegdo, a partir dos quais é possivel se
inferir uma nogdo de obtentor (UPOV/1978)

%2 Em seu art. 1° [...] (iv) Entender-se-4 por “obtentor” - a pessoa que tenha criado ou descoberto e
desenvolvido uma variedade; - a pessoa que seja o empregador da pessoa antes mencionada ou que tenha
encomendado seu trabalho, quando a legislagdo da Parte Contratante em questdo assim disponha; ou - o
sucessor da primeira ou da segunda pessoa mencionadas, conforme o caso (UPOV/1991) (Tradugdo livre).
Anota-se que o Brasil ndo ¢ Estado contratante da Ata de 1991 da UPOV. Ao analisar este dispositivo
RAPELA anota as consideragoes de CAILLAUX ZAZZALI que entende poder ser qualificado como obtentor:
a pessoa que criou uma variedade; ou a pessoa que descobriu e desenvolveu uma variedade. De forma que,
para ele, o mero descobrimento por si s6 ndo caracteriza a obtencao; deve haver descoberta acompanhada de
desenvolvimento para haver obtencdo (RAPELA, 2000, p. 36). Ver comentarios sobre a defini¢do de obtentor
na legislagio Argentina, pais signatario da UPOV/1991 em RAPELA, 2000, 36 e ss. Cumpre observar que a
legislac@o brasileira ndo esclarece esta questio.

63 Art. 5°, caput, primeira parte, Lei n® 9.456/1997.
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Quanto ao requerente do pedido de registro da cultivar, segundo a lei, além da pessoa
fisica ou juridica que tiver obtido cultivar, podem requerer a protecao seus herdeiros ou
. . . , . 644 , . ..
sucessores ou, ainda, eventuais cessionarios . Além disso, assegura-se o direito ao
empregador ou tomador de servigos nos caso de variedades vegetais obtidas em decorréncia
de contrato de trabalho ou de prestagao de servigos.
Particularmente nos casos de obtengdo decorrente de contrato de trabalho, prestagao

. o 645
de servigos ou outra atividade laboral

, 0 pedido de protecdo pelo empregador ou tomador
de servigos, devera indicar o nome de todos os melhoristas (empregados ou de prestadores de
servigo) que obtiveram a cultivar passivel de prote¢io®*®.

Assim, ainda que a lei ndo defina expressamente quem € o obtentor, parece ela ter
ampliado o seu conceito em relagdo aos conceitos apresentados pelas atas da UPOV de 1978 e
de 1991, e, assim, o equiparado a figura do requerente do pedido de certificado de cultivar. De
fato, trata-se de um conceito que mereceria reparos.

Dentro desse contexto, entende-se que o melhorista, a pessoa fisica que realiza a
obtencao (e estabelece os descritores), ¢ obtentor. No entanto, a legislacdo concede as demais
pessoas legitimadas a requerer a prote¢do de cultivar, como uma fic¢do juridica, a qualidade
de obtentores.

Desse modo, pode ter o direito de obter o certificado de cultivar e, destarte, ser titular
dos direitos de propriedade intelectual de cultivar, o melhorista ou a pessoa que por meio ele
for legitimada, tais como o herdeiro ou sucessor, o cessionario, o empregador ou prestador de
Servigo.

O titular pode se referir a pessoa fisica ou juridica, nacional ou estrangeira, residente

. . . . 647
no Brasil ou no exterior, nos termos previstos em lei .

Aos nacionais ou pessoas
domiciliadas em pais que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a

reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes®*®.

644 As pessoas mencionadas podem requerer a protecio por a apresentagdo de documento hébil (e.g. contrato de
cessdo), conforme o art. 5°, § 1° e § 2° Lei n® 9.456/1997.

%4 Conforme art. 38, Lei n° 9.456/1997.

646 Ver art. 5°, § 3°, art. 20 e seus paragrafos, art. 38 e 39, da Lei n® 9.456/1997.

7 Conforme esclarece Barbosa, “se ndo houver tratado - que suprime a regra da reciprocidade - ou se verifique
esta, nao havera protecdo para o estrangeiro”. Cumpre assinalar que no Brasil ndo ha protegcdo constitucional
para o estrangeiro ndo residente (BARBOSA, 2003). Admitem-se os pedidos de protecdo de cultivar
proveniente do exterior e depositados no Pais por quem tenha prote¢do assegurada por Tratado em vigor no
Brasil Art. 6° I, Lei n° 9.456/1997. A pessoa fisica ou juridica domiciliada no exterior devera constituir e
manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representa-la.

4% Art. 6°, 11, Lei n° 9.456/1997.
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3.3.3.2 A titularidade do melhorista-obtentor

De acordo com essa analise, tem-se que ndo s6 o melhorista pode ser titular
originario, assim como as demais pessoas que sdo legitimadas através dele a requerer essa
protecdo, pela apresentacdo de documento habil®”.

Conforme mencionado, a Lei distingue a qualidade de melhorista da qualidade de
obtentor. Enquanto o melhorista refere-se a pessoa natural, que além de obter a cultivar nova
ou essencialmente derivada, ele tenha estabelecido os descritores que a diferencia das demais;
o obtentor ¢ a pessoa fisica ou juridica que obtém a cultivar. Assim, o melhorista pode ser,
mas nao necessariamente sera o obtentor, titular dos direitos patrimoniais de cultivar.

No entanto, ao melhorista sera assegurado o direito de nominagao, tendo assim seu

nome indicado no pedido de protegdo®®.

3.3.3.3 A titularidade de cultivar obtida por melhorista na relacio de trabalho ou de

prestacio de servicos

No decorrer de relagdo contratual ou de prestacao de servigos, bem como de outra
atividade laboral, podem ser obtidas cultivares novas ou essencialmente derivadas. Nesse
contexto, conforme o caso, as obtengdes podem apresentar distintas caracteristicas que
ensejam a atribuicdo de direitos ao empregado ou a ambos, empregado (contratante) e
empregador (contratado) em comum. Assim, para andlise dessas situagdes propde-se a
distinguir as obten¢des de cultivares novas ou essencialmente derivadas em “obtenc¢des de
servigos”, “obtencdes livres” ¢ “obten¢des comuns”.

A lei de cultivares ndo prevé a figura que se entende aqui como “obtengdes livres”.
Essas se referem as obtencdes que tenham sido desenvolvidas pelo empregado ou prestador de
servigo contratado para fins diversos que ndo a pesquisa e desenvolvimento de cultivares e
sem o uso de recursos, dados, meios, materiais, instalagdes ou equipamentos do empregador
ou prestador de servigo. De fato, ainda que as cultivares obtidas desse modo possam ser de

interesse do empregador ou prestador de servicos, sua obtencao esta fora do escopo da relagao

de trabalho ou de servigo.

649 Art. 5 e 13, Lei n® 9.456/1997.
650 Art. 5°, § 3°, Lei n°® 9.456/1997.
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Em virtude de contrato de trabalho ou de prestagdo de servigos ou de outra atividade
laboral, ao empregador ou tomador de servigos pertencem exclusivamente os direitos sobre as
novas cultivares ou as cultivares essencialmente derivadas, que tenham sido desenvolvidas ou
obtidas pelo empregado ou prestador de servigos®™'. No caso de extingdo do contrato, essa
disposicdo tem efeito de trinta e seis meses, se ndo houver disposicdo em contrato®”. Assim,
se no decorrer desse periodo o melhorista obter e estabelecer os descritores de uma nova
cultivar, por exemplo, correspondera ao empregador os direitos sobre ela.

Contudo, ndo se trata de qualquer contrato de trabalho ou de prestacdo de servigo,
mas sim do contrato cujo objeto seja a atividade de pesquisa no Brasil®”. Trata-se aqui das
“obtengoes de servigo”. Nessa situacdo, em regra, a contraprestagdo do contratado para o
trabalho ou servico limita-se ao saldrio ou remuneracdo ajustada, salvo disposi¢do expressa
em contrario nos termos do contrato®>*.

Outra situagdo ocorre quando a cultivar nova ou essencialmente derivada ¢ obtida em
decorréncia de contribuigcdo pessoal do empregado ou prestador de servigos, contratado para
fins diversos que a realizacdo de atividade de pesquisa no Brasil, mas que se utilizou de
recursos, dados, meios, materiais, instalacdes ou equipamentos do empregador ou do tomador
dos servigos. Tém-se aqui as “obtengdes comuns”, pois nao se tratam nem de obtencdes de
servico e tampouco obtengdes livres. Em situagdo como essa, pertencerao a ambas as partes,
exceto se houver expressa estipulagio em contrario®”.

Nesse caso, tem-se uma situagdo de co-titularidade entre contratante e contratado.
Porém, quanto ao exercicio dos direitos, assegura-se o direito exclusivo de exploracdo da
obteng¢do vegetal ao empregador, resguardando-se ao empregado somente a remuneragao que
for acordada entre as partes, sem prejuizo do pagamento do saldrio ou de remuneragdo
ajustada®®. Se houver mais de um empregado ou prestador de servigos, salvo ajuste em
contrario, a parte que Ihes couber sera dividida igualmente entre todos®’.

Na ocasido do pedido de registro, em ambos os casos, deve-se apresentar a

658

documentacao habil que legitima os sujeitos a requerer a prote¢dao®®. Ademais, na ocasido do

pedido deve ser indicado o nome de todos os melhoristas que, nas condi¢des de empregados

651 Art. 38, Lei n® 9.456/1997.

652 Art. 38, § 2°, Lei n° 9.456/1997.
653 Art. 38, § 2°, Lei n° 9.456/1997.
6% Art. 38, § 1°, Lei n° 9.456/1997.
655 Art. 39, da Lei n° 9.456/1997.

636 Art. 39, § 1°, da Lei n® 9.456/1997.
67 Art. 39, § 2°, da Lei n® 9.456/1997.
5% Art. 5 e 13, Lei n° 9.456/1997.
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ou de prestadores de servigo, obtiveram a nova cultivar ou a cultivar essencialmente

derivada®”’.

3.3.3.4 A titularidade do cessionario

O direito de proteger a cultivar, bem como a titularidade do certificado de protecdo
de cultivar provisorio ou definitivo pode ser objeto de transferéncia por cessao.

Por um aspecto, pode o cessionario do direito de proteger a cultivar requerer o
certificado, pela apresentacdo, na ocasido do pedido, do contrato de cessdo, no qual constard a
qualificacdo completa do cedente e do cessionario, bem como das testemunhas e a indicagao
precisa da cultivar protegida.®®.

No caso de a cultivar estar protegida pelo certificado validamente expedido, para se
operar a transferéncia da titularidade, o cessiondrio, sem prejuizo de outras exigéncias
cabiveis, averbard o documento de cessio® para que produza efeito em relagdo a terceiros,

depois de publicado o ato de deferimento®®.

3.3.3.5 O licenciado e a titularidade da cultivar

Admite-se igualmente o licenciamento voluntdrio dos direitos de obtentor, assim
como do licenciamento compulsorio. Contudo, em nenhum dos casos se opera a transferéncia
da titularidade.

Quanto a licengca compulsoéria, pode a autoridade competente, a requerimento de
legitimo interessado, autorizar a exploracdo da cultivar independentemente da autorizacdo de
seu titular. No entanto, essa autorizacdo limita-se ao prazo de trés anos prorrogavel por iguais

periodos, sem exclusividade e mediante remuneragio conforme definida em regulamento®®.

659 Art. 5°, § 3° e Art. 20, § 3°, Lei n° 9.456/1997.

660 Art. 5°§ 1°, Lei Art. 10, Decreto.

661 Art. 24, § 1°, Lei n° 9.456/1997.

662 Art. 24, § 4°, Lei n° 9.456/1997. Em caso de denegagdo da anotagio ou averbagdo caberé recurso, no prazo de
sessenta dias, contados da ciéncia do respectivo despacho (Art. 24, § 5°, Lei n® 9.456/1997).

663 Art. 28 e 29, da Lei n° 9.456/1997. Quanto ao requerimento, procedimento e concessdo de licenga
compulsoéria Ver artigos 28, 30 a 33, e art. 35, desta Lei; artigos 22 a 26, e art. 35, do Decreto n°® 2.366/1997.
Art 21, Decreto n°® 2.366/1997. “A remuneracdo a que se refere o caput serd arbitrada pelo SNPC na falta de
acordo entre o titular de cultivar protegida e o requerente da licenca compulsodria, tomando por base
percentuais livremente negociados segundo as praticas correntes de mercado para a espécie” (Art. 21, § 2°,
Decreto n° 2.366/1997).
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Nesse caso, ¢ considerado legitimo interessado, o produtor de sementes como
definido em lei, desde que contra ele ndo exista representagdo por infragdo a ordem

econdmica, nos termos da Lei n® 8.884, de 11 de junho de 1994564

. Assinala-se que se aplica a
licenca compulséria, no que couber, as disposi¢des previstas em matéria de patentes,

conforme a Lei n® 9.279, de 1996°%°.

3.3.3.6 A desapropriacio e o uso publico restrito

No tocante a cultivar protegida, ndo h& qualquer previsdo admitindo sua
desapropriacdo, porém admite-se que seja ela declarada de uso publico restrito. Nesse caso
nao ha transferéncia da titularidade, e nem a perda dos direitos por parte de seu titular

Essa declaragdo que determina o uso publico restrito ¢ realizada ex officio pelo
Ministro da Agricultura e do Abastecimento, fundado em parecer técnico dos respectivos
orgdos competentes, no exclusivo interesse publico. Esta determinag¢do tem como objetivo de
atender as necessidades da politica agricola, nos casos de emergéncia nacional, abuso do
poder econdmico, ou outras circunstancias de extrema urgéncia e em casos de uso publico nao
comercial®®. Declarada de uso publico restrito a cultivar pode ser explorada diretamente pela
Unido Federal ou por terceiros por ela designados, sem exclusividade, sem autorizacdo de seu
titular, pelo prazo de trés anos, prorrogavel por iguais periodos, desde que notificado e

remunerado o titular de acordo com as disposicdes legais®’.

3.3.3.7 A titularidade do sucessor

Os sucessores sdo considerados obtentores para fins de requere o certificado de
cultivar. Pode ocorrer a transferéncia de titularidade da protecdo de cultivar por ato inter vivos
ou por causa de mortes, em virtude de sucessdo legitima ou testamentaria®®®.

Assim, com o falecimento do melhorista ou do titular de direitos sobre a cultivar, a
protecdo pode ser requerida pelos sucessores. No caso de a cultivar estar protegida,

transmitem-se os direitos aos sucessores, 0s quais podem requerer a transmissdo do

664 Art. 21, § 1°, Decreto n® 2.366/1997.

665 Art. 34, Lei n® 9.456/1997; Art. 27, Decreto n° 2.366/1997.

666 Art. 36, Lei n® 9.456/1997; Art. 28, Decreto n°® 2.366/1997.

667 Art. 36, p.u., Lei n° 9.456/1997; Art. 28, § 1°, Decreto n® 2.366/1997. Ver ainda art. 28, § 2°, deste Decreto.
668 Art. 23, Lei n® 9.456/1997.
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certificado de protecdo. Em ambos os casos os sucessores devem apresentar o documento
habil*®.

3.3.3.8 A co-titularidade

Na situacdo em que diversas pessoas obtenham uma cultivar nova ou essencialmente
derivada, seja em virtude do trabalho em comum de varios melhoristas, ou em razdo de
transferéncia a varias pessoas, por exemplo, havera co-titularidade de direitos sobre as
cultivares. Essa situacdo estd contemplada no § 2° e na segunda parte do § 1° (sucessores e
cessionarios), do artigo 6°, bem como no artigo 39, da Lei n°® 9.456, de 1997°7°,

Nesse sentido, a legislacdo contemplada expressamente a possibilidade da co-
titularidade de direitos. Em alguns casos, a lei estabelece regras quando ao exercicio dos
direitos, como no caso do artigo 39, em relagdo a cultivar obtida pelo empregado, em que se
assegura ao empregador o direito exclusivo de exploragdo da cultivar e ao empregado a
remuneracao.

Além disso, no caso de a obtencdo ser realizada por duas ou mais pessoas, em
cooperagdo, a protecdo pode ser requerida em conjunto ou isoladamente, mediante nominagao
e qualificagdo de cada uma, para garantia dos respectivos direitos®”".

Essas regras se assemelham as regras previstas em matéria de patentes, podem ser
aplicadas de maneira subsididria ao regime de cultivares, no que couber. Quanto a
possibilidade de buscar recursos nas regras de direitos autorais, ndo ha previsao nesse sentido.
No entanto, na questdo do direito moral de nominagdo, ¢ possivel fazer remissdo aquelas
regras.

Nesse sentido, para o fechamento do desenvolvimento deste estudo, importa analisar

as regras no tocante as marcas, e suas particularidades em relagao a titularidade de direitos.

669 Art. 5°§ 1°, Lei n® 9.456/1997.

670 Na Espanha nem a lei de protegio de obtengdes vegetais nem seu regulamento indicam quando uma
pluralidade de pessoas criou conjuntamente uma variedade vegetal susceptivel de ser protegida. Nesse sentido,
VAZQUEZ LEPINETTE, doutrinador espanhol, entende ser aplicavel a lei de patentes, pois segundo ele a lei
de obtengdes vegetais ¢ uma legislacdo especial em relagéo a lei de patentes (1996, p. 103-104).

71 Art. 5° § 2°, Lei n® 9.456/1997.
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4 A TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE AS MARCAS

4.1 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MARCA REGISTRADA

4.1.1 O objeto do direito

O direito de propriedade industrial assegurado pelo registro de marca tem como
objeto de prote¢ao os sinais que possam ser empregados para assinalar e distinguir produtos
ou servicos dos demais, independente da natureza do bem ou servico para o qual ela seja
aplicada®’®. O sinal para se constituir em marca deve preencher os requisitos para registro®’,
o que significa estar disponivel para uso®’*.

Pode ser registrado como marca os sinais visualmente perceptiveis®’ revestidos de
distintividade®’®. A distintividade é uma dos requisitos para a existéncia da marca. Esse
requisito esta relacionado a uma das fungdes da marca®”, ou seja, a fungdo de “distinguir o

objeto [produto ou servigo] por ela marcado, de maneira que seja possivel sua

individualizagdo de outros de mesmo género, natureza ou espécie”. Para se aferir o aspecto

672 Art. 15.4, Acordo TRIPS; Art. 7, Convencdo da Unido de Paris.

673 “Qualquer sinal, ou combinagio de sinais, capaz de distinguir bens e servicos de um empreendimento
daqueles de outro empreendimento, podera constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras,
inclusive nomes proprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinagao de cores, bem como qualquer
combinagdo desses sinais, serdo registraveis como marcas [...]” (Art. 15.1, do Acordo TRIPS).

7 Ver item 3.7 das Diretrizes de analise de marca do INPI (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. Resolugdo n° 51, de maio de 1997. Diretrizes provisorias de analise de marcas. Disponivel em
<http://www.inpi.gov.br> Acesso em: 10 set. 2007).

57 0 Acordo TRIPS faz mengio em seu art. 15.1 (parte final) sobre a possibilidade de os paises exigirem que os
sinais sejam visualmente perceptiveis para serem registrados.

676 Como menciona CERQUEIRA, a distintividade pode ser considerada sob o aspecto subjetivo (constituir-se
em uma marca; ter cunho proprio) ou objetivo (distinguir-se das outras marcas ja utilizadas; idéia de
“novidade”) (CERQUEIRA, 1982, p. 778).

677 Segundo MORO, a fungio de exceléncia da marca foi indicar a origem (proveniéncia) de produtos ou
servicos Como o tempo, a marca passou a identificar o produto ou servi¢o, além de assumir a fungdo de
indicacdo de qualidade, fun¢do economica e fungdo publicitaria (MORO, Maité Cecilia Fabbri. Direito de
Marcas: abordagem das marcas notdrias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. Sdo Paulo: Revista
dos Tribunais, 2003, p. 35 e ss.). Segundo SOUZA E SILVA, do ponto de vista juridico, sdo atribuidas as
marcas uma diversidade de funcdes, em geral, complementares entre si, sendo apontadas as seguintes:
individualizacdo da bens ou servigos e sua diferenciagdo de outros da mesma espécie; indicacdo de
procedéncia ou provenié€ncia ou origem dos bens ou servigos; garantia ou indica¢do de qualidade; fixacdo de
clientela e instrumento publicitario (SOUZA E SILVA, Pedro. Direito Comunitdrio e propriedade industrial.
o principio do esgotamento dos direitos. Coimbra: Editora Coimbra, 1996, p. 48 ¢ ss).
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distintivo do sinal, considera-se certas circunstancias de fato, tais como os aspectos temporais
(duracao de uso da marca) e os aspectos objetivos da marca (se o sinal recai nas proibi¢des
legais, por exemplo)®”.

O sinal que se pretende registrar como marca “ndo pode incidir em quaisquer
proibigdes legais, seja em funcdo da sua propria constituicao, do seu carater de liceidade ou da
sua condi¢do de disponibilidade”.®” Estio compreendidos nas proibi¢des legais os sinais ndo
registraveis como marca®*’, bem como os sinais que possam afetar a lealdade na concorréncia

comercial, a garantia a ordem piblica e a moralidade, ¢ o respeito a direito de terceiros®'.

57 Item 3.5, Resolugdo INPI n° 51/1997; ver art. 124, Lei n® 9.279/1996.

679 Art. 122 da Lei n® 9.279/1996; Item 2, Resolugdo INPI n° 51/1997.

680 «Art. 124: Néo sdo registraveis como marca: | - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e
monumento oficiais, publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designagéo,
figura ou imitagdo; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva; III - expressdo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario & moral e aos bons costumes ou
que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou
idéia e sentimento dignos de respeito e veneragdo; IV - designacdo ou sigla de entidade ou 6rgdo publico,
quando ndo requerido o registro pela propria entidade ou orgdo publico; V - reproducdo ou imitacdo de
elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros,
suscetivel de causar confusdo ou associagdo com estes sinais distintivos; VI - sinal de carater genérico,
necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relagdo com o produto ou servigo a
distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma caracteristica do produto ou servigo, quanto a
natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produgéo ou de prestagdo do servico, salvo quando
revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de
propaganda; VIII - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e
distintivo; IX - indicacdo geografica, sua imitagdo suscetivel de causar confusio ou sinal que possa falsamente
induzir indicagdo geografica; X - sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem, procedéncia, natureza,
qualidade ou utilidade do produto ou servigo a que a marca se destina; XI - reproducéo ou imita¢do de cunho
oficial, regularmente adotada para garantia de padrdo de qualquer género ou natureza; XII - reprodugdo ou
imitacdo de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificagdo por terceiro., observado o
disposto no art. 154; XIII - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social, politico,
econdmico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitagdo suscetivel de criar confusio,
salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodugédo ou
imitacdo de titulo, apodlice, moeda e cédula da Unido, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territorios, dos
Municipios, ou de pais; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudonimo ou apelido
notoriamente conhecidos, nome artistico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores; XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam protegidos pelo
direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou associa¢do, salvo com consentimento do autor ou
titular; XVIII - termo técnico usado na inddstria, na ciéncia e na arte, que tenha relagdo com o produto ou
servico a distinguir; XIX - reproducdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca
alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de
causar confusdo ou associagdo com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um so6 titular para o mesmo
produto ou servigo, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma
distintiva; XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela
que ndo possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho
industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em
territério nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de
tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de
causar confusdo ou associagdo com aquela marca alheia”. De fato, seria dificil se prever em um preceito legal
todos os sinais passiveis de protecdo, ou seja, todos os sinais passiveis de ser concebidos para distinguir
produtos ou servigos (Ver comentarios sobre esta questio em BENTO DE FARIA, Antonio. Das marcas de
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A protecao conferida a marca registrada recai na relacao entre o sinal e o produto ou
servi¢o que a marca identifique e diferencie, ®, independente de sua forma de apresentagao®™.
Desse modo, a protecdo ndo incide no sinal em si, mas na aplicagdo do sinal a um
determinado produto ou servigo®™:.

Quanto a forma de expressdo, em si, ela ndo ¢ objeto de prote¢do pelo direito de
marca, ainda que possa ser por direitos de autor. Ambos os regimes sdo distintos, mas nada
impede que em determinadas circunstincias esses regimes juridicos confluam sobre um

mesmo sinal ®®

, tais como um marca figurativa ¢ um desenho protegido, ou uma marca
nominativa e um titulo de obra protegido.

Conforme o grau de notoriedade, uma marca pode se beneficiar de um tratamento
especial. Enquanto a marca de alto renome, registrada no Brasil, tem assegurada protecao
especial, em todos os ramos de atividade®™, a marca notoriamente conhecida goza de protegio
especial, em seu ramo de atividade, independentemente de estar previamente depositada ou
registrada no Brasil®®’.

Conforme o uso empregado a marca, ela pode apresentar distintas caracteristicas, que
as distinguem em: marca de produto ou de servigo, marca coletiva ou marca de certificagao.

Enquanto & marca de produto ou servico®™ se refere 4 marca “usada para distinguir

produto ou servio de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa”,’®” a marca

fabrica e de commercio e do nome commercial. Rio de Janeiro: J Ribeiro dos Santos, 1906, p. 131 e ss).
Entende-se que este rol ¢ taxativo. Contudo, deve-se analisar se ha excegdes aos casos elencados no art. 124,
como ¢ o caso do previsto no art. 181, da Lei n° 9.279/1996, quando um nome geografico ndo se constituir
uma indicacdo geografica, ele podera servir de elemento caracteristico de marca, seja para produto ou servigo,
desde que nao induza falsa procedéncia.

681 Nesse sentido ja mencionava CARVALHO DE MENDONCA, 1934, p. 249.

82 BERCOVITZ RODRIIGUEZ-CANO, Alberto. Introduccion a las marcas y otros signos distintivos em el
trdfico economino. Madrid: Aranzadi, 2002, p. 105.

5% Quanto a apresentagdo pode ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional (Ver Resolugdo INPI n°
51/1997).

684 SILVEIRA, 2005, p. 24.

8 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, 2002, p. 106-107.

%% Art. 125, Lei n® 9.279/1996.

7 Art. 126, § 1° ¢ § 2°, Lei n® 9.279/1996, e art. 6 bis (I), da Convencio da Unido de Paris, os paises
comprometem-se a recusar ou invalidar o registro e a proibir o uso de uma marca que constitua a reprodugio,
imitag¢do ou tradugdo, suscetiveis de criar confusdo, de uma marca que a autoridade competente do pais do
registro ou do uso estipular que seja notoriamente conhecida (Art. 6bis (I), Convengdo da Unido de Paris; ver
arts. 16.2 e 16.3, do Acordo TRIPS). Com efeito, no momento do exame, o INPI podera indeferir de oficio o
“pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida”,
seja relativa a produto ou servigo (Art. 126, § 2° da Lei n°® 9.279/1996). Sobre o tema, ver BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO, 2002, p. 120.

%% As marcas de servigo surgem na legislagio brasileira, de forma expressa no Decreto-Lei n® 254/1967
(BRASIL. Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967. Codigo de Propriedade Industrial. Disponivel em:
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008). Embora o Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto
de 1945, tenha disposto que poderiam registrar marca “as empresas ou organizacdes profissionais para
distinguir os produtos ou artigos resultantes de suas atividades”, esta previsdo restringia aos produtos resultado
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coletiva® ¢ aquela “usada para identificar produtos ou servigos provindos de membros de
uma determinada entidade”.*!

No tocante as marcas de certificagdo, elas sdo utilizadas para “atestar a conformidade
de um produto ou servigo com determinadas normas ou especificagdes técnicas, notadamente
quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada”.®* Segundo o
entendimento de Uzcategui Angulo, esse tipo de marca ndo pode ser usada para certificar a
origem geografica de produtos e servigos™”.

Qualquer que seja o uso a que se destine a marca, a aquisi¢do dos direitos de
propriedade sobre ela depende do registro validamente expedido pelo 6rgdo competente, de

acordo com as disposi¢des legais. Com a aquisicdo do direito de propriedade da marca,

. . . . 694
assegura-se ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional™ .

4.1.2 O modo de aquisi¢cao de direitos

Quanto ao registro de marca, ele ndo ¢ obrigatério para marcar um produto ou
servico®™®, mas sim para assegurar ao titular da marca os direitos de propriedade industrial e,

destarte, seu uso exclusivo. De acordo com a lei brasileira, como em muitas legislagdes

da atividade, mas ndo a atividade em si (artigo 90, 4°). A Convengdo da Unido de Paris, revisdo de Estocolmo,
dispds sobre a protegdo das marcas de servigo em seu artigo 6 sexies, dispondo que “os paises da Unido de
comprometem a proteger as marcas de servico. Nao sdo obrigadas a prever o registro dessas marcas.” Porém,
ndo obrigou os paises a prever o registro para tais marcas. Com a ratificagdo do TRIPS, artigo 15.1, conforme
aponta Correa, passa-se a assegurar uma protecao “Paris-plus” (CORREA, 1998. p. 86.).

% Art. 123, 1, da Lei n° 9.279/1996.

% Antigamente também se denominava “marca sindical”, pois se tratava de marca utilizada pelos sindicatos
regularmente constituidos ou coletividade, para uso de seus membros individualmente. Assinala-se que em
1886 ja havia manifestagdes em favor das marcas coletivas, como ¢ o caso da Mensagem de 9 de novembro do
Conselho Federal Sui¢co mencionando: “Commerciantes, que se reunissem para augmentar, mediante forgas
communs, a representacao do seu ramo de negocio, poderiam ter vivo interesse em usar de marca colletiva e
pedir para elle a protegdo legal”. (CARVALHO DE MENDONCA, 1934, p. 225-6) Ver ainda CERQUEIRA,
1946, p. 795-796; ALMEIDA NOGUEIRA, J. L.; FISCHER JUNIOR, Guilherme. Tratado Theorico e Pratico
de Marcas Industriaes e Nome Commercial. Sdo Paulo: Hennies, 1909, p. 22.

®! Art. 123, 111, Lei n° 9.279/1996.

2 Art. 123, 11, Lei 9.279/1996.

6% UZCATEGUI ANGULO, Astrid Coromoto. As marcas de certificagdo. 2006. Tese (Doutorado em Direito) —
Curso de Pos-Graduagdo em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianépolis, 2006, p. 143.
Distintamente, a legislagdo espanhola de marcas, a Lei n® 17/2001, considera que a marca de certificagdo pode
ser usada para certificar a origem geografica (assim como a qualidade, componentes, condi¢des técnicas ou
modo de elaboragdo de produto ou prestagdo de servigos) (UZCATEGUI ANGULO, 2006, p. 143).

®* Art. 129, Lei n® 9.279/1996.

5% 0 uso de marca é facultativo. CERQUEIRA, 1946, p. 787-789. “A marca ¢ facultativa. [...] seu uso é um
direito que assiste ao industrial ou ao commerciante; ndo ¢, porém, um dever a que fiquem subordinados.”
(BENTO DE FARIA, 1906, p. 81). Mas isso nao significa que “o Estado ndo possa tornar obrigatério o uso de
certas marcas ou sinais, impostos por necessidade de ordem publica [...]” (CERQUEIRA, 1946, p. 788). Até a
promulgacdo do Decreto-Lei n® 254 de 28 de fevereiro de 1967 (artigo 70) observa-se disposi¢des nesse
sentido, desaparecendo nas disposi¢des da Lei n° 5.772/1971 e da Lei n® 9.279/1996.
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estrangeiras, esses direitos somente se constituem com o registro da marca validamente
expedido®™®.

Na pratica, a aquisi¢do de direitos sobre uma marca depende do ordenamento
juridico interno de cada pais. Alguns paises atribuem o direito de marca pelo seu simples uso;

outros exigem a formalidade do registro para que se possa exercer efetivamente o direito

sobre a marca; ha também paises que adotam um sistema misto®”’.

No Brasil, exige-se a formalidade do registro. A marca para ser protegida por direito
de propriedade industrial depende do registro validamente expedido, que tem carater
constitutivo de direito®”®

(INPI).

, realizado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial

O direito de requerer o registro de uma marca ndo depende de ato de criacdo, de ato
de invencdo e sequer de ato de ocupacdo, ainda que o uso anterior ao registro possa lhe
garantir o direito de precedéncia ao registro.

O uso da marca anteriormente ao pedido de registro ndo ¢ obrigatério. O que a lei
brasileira exige ¢ o uso licito e efetivo da marca, sem determinar o momento em que deve
operar esse uso e, segundo o Acordo TRIPS, “o uso efetivo de uma marca ndo constituird

condi¢do para a apresentagdo de pedido de registro”.*”

6% Quanto a prote¢io conferida pelo registro de marca: “Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo

registro validamente expedido, conforme as disposi¢does desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o territdrio nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos
arts. 147 e 148.” (Lei n® 9.279/1998).

%7 No primeiro caso, o registro de uma marca terd efeito declaratorio, enquanto o segundo constitutivo de
direito. Este é o caso brasileiro, ele é constitutivo em relagdo ao direito de propriedade industrial. Ver: MORO,
2003, p. 53 e ss; BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, 2002.

6% Art. 129, Lei n® 9.279/1996. A posigio do STJ: “Ementa: Comercial - marca - nome comercial - INPI - junta
comercial. I - Segundo a jurisprudéncia do STJ, quanto ao meio que gerava a aquisi¢do da propriedade da
marca, nos afastamos do sistema que atribuia sua ocupagdo ou utilizacdo prolongada. Assim vigente lei
especial, o INPI e o 6rgdo onde, registrada a marca, se lhe atribui validade “erga omnes” da propriedade. [...]”
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiga. Recurso Especial n° 37.373-5 SP (1993/0021314-8). Recorrente:
Aragon Confecgdes e Comércio Ltda. Recorrido: Sajor Magazine Ltda. Terceira Turma. Relator: Ministro
Waldemar Zveiter. Julgamento em 09/11/1993. Data da Publicacdo: DJ 21.02.1994 p. 2163; RT vol. 721 p.
296. Disponivel em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008). Cumpre anotar que o carater do
registro ndo se encontra definido de forma uniforme nas diferentes legislagdes nacionais. Assim era ja no final
do século XVIII. Segundo FARIA, no periodo anterior a 1904, por um lado, havia os registros com carater
declaratorio de direitos, em que o direito pré-existe ao registro (e.g. Bélgica, Franga, Italia, Colombia, Congo,
Grécia, Luxemburgo, Estados Unidos da América, Suiga, Turquia e Tunisia). Por outro, existiam os registros
de carater atributivo de direitos, de acordo com o qual somente com o registro se conferem direitos a seu titular
(e.g. Alemanha, Austria, Hungria, Bolivia, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Espanha, Finlandia, Guatemala, Japao,
Suécia, Noruega, Perti, Venezuela, Paraguai e Sérvia). Além deles, havia paises que apresentavam um regime
de registros de carater misto, em que o registro era declarativo durante um prazo (alguns meses), findo o qual,
ndo havendo reclamagdo, tornava-se, entdo, atributivo (e.g. Dinamarca e Inglaterra) (BENTO DE FARIA,
1906, p. 233-234).

% Segundo o Acordo TRIPS, as legislagdes nacionais podem “condicionar a possibilidade do registro ao uso da
marca. Ndo obstante, o uso efetivo de uma marca ndo constituird condi¢do para a apresentagdo de pedido de
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Quanto ao uso destinado a marca, conforme se mencionou, as marcas podem se
classificar em marcas de produtos ou servigos, marcas coletivas ou marcas de certificagao.
Desse modo, no ato do pedido, cada uma deverd cumprir com os requisitos € condi¢cdes que
lhes sdo particulares, estabelecidos nos termos da lei e normas expedidas pelo INPT™™.

Com o ato do pedido de registro e depdsito da marca, o seu requerente, também
denominado “depositante”, passa a ter uma expectativa de direito que irradia efeitos erga
omnes. Com efeito, emanam certos direitos ao depositante, dentre eles, o direito de prioridade
em relacdo aos pedidos de registro posteriores e direito de zelar pela integridade material ou

, .

reputagdo da marca™' . Na pratica, essa protecdo ¢ regida pela regras de repressdo a

concorréncia desleal’”.

registro. Uma solicitagdo de registro ndo sera indeferida apenas com base no fato de que seu uso pretendido
ndo tenha ocorrido antes de expirado um prazo de trés anos, contados a partir da data da solicitagdo” (Art.
15.3, Acordo TRIPS). Nesse sentido, a lei determina um prazo de cinco anos para que se inicie o uso da marca
no Brasil, sob pena de caducidade do registro (Art. 143, I, Lei n® 9.279/1996).

700 Art. 128, e art. 147 a 157, Lei n° 9.279/1996. Ver ainda INPI [site], 2007.

' Art. 130, I11, Lei n° 9.279/1996.

"2 Em geral, essa tutela funda-se nas regras de concorréncia desleal conforme manifesta a jurisprudéncia,
contudo ndo de forma unanime. Decisdes a favor: TIDFT - 6* Turma Civel. Agravo de Instrumento - Processo
n° 2006 00 2 006648-0 AGI. Relator: Des. Jesuino Rissato. Ementa: Agravo de instrumento. Marca.
Propriedade industrial. Pedido de registro depositado junto ao INPI. Direito de zelar pela sua integridade.
Antecipacdo de tutela deferida. Decisdo mantida. 1. Nos termos do art. 130, III, da Lei n® 9.276/96, ao titular
da marca ou ao depositante ¢ assegurado o direito de zelar por sua integridade material ou reputacdo, podendo
impedir que outro venha a usa-la indevidamente. 2. Havendo prova inequivoca, a atestar a verossimilhanca das
alegacdes da autora, ¢ de ser mantida a decisdo que concedeu a antecipacdo dos efeitos da tutela, para
determinar a ré que se abstenha de utilizar em seus produtos a marca “atmosfera protetiva”, cujo pedido de
registro foi depositado no INPI, com precedéncia, pela primeira. 3. Agravo improvido. Alguns trechos desta
decisdo: “[...] sob acusacdo de concorréncia desleal, concedeu a antecipagdo de tutela para determinar a
agravante que se abstenha de comercializar no mercado qualquer produto, especialmente o denominado
“Picanha Big Burguer”, em embalagem que contenha a inscrigdo “atmosfera protetiva”. [...] Como depositante
da marca “atm atmosfera protetiva” junto ao INPI, tem a agravada o direito de zelar por sua protegdo,
conforme expresso no art. 130, III, da Lei n° 9.279/96.” Contrariamente a seguinte decisdo do Tribunal de
Justica do Distrito Federal e dos Territorios: Ementa: Processo civil - Civil - Propriedade industrial - Registro
de marca - Auséncia de demonstra¢do da propriedade - Lei 9.279/96 - Aplicabilidade - Falta de interesse de
agir — Recurso improvido. “1) Nos termos da Lei 9.279/96, a propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territorio nacional. Assim, a
parte que pugna protecdo contra concorréncia desleal, bem como utiliza¢ao indevida, deve fazer demonstragao
da titularidade da marca junto ao INPI. 2) Nao tem interesse de agir a parte que pede prestacéo jurisdicional no
sentido de se determinar que outrem se abstenha de usar a marca, quando fica demonstrado nos autos que ha
disputa entre as partes junto ao INPI no que se refere ao respectivo registro da propriedade [...].Uma vez que
sequer houve comprovagdo quanto a titularidade da marca, ndo se podendo afirmar que o seu uso seria
indevido, especialmente com o escopo de langar proibigdo judicial nesse sentido” (BRASIL. Tribunal de
Justica do Distrito Federal e dos Territorios. Apelagdo Civel n® 1999.01.1.017848-4 APC/DF. Acorddo n°
250204. Primeira Turma Civel. Rel. Jos¢é de Aquino Perpétuo. Brasilia, 17.02.2006. Publicagdo: DJU,
22.08.2006, p. 97. Disponivel em: <http:/www.tjdft.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008). Ainda que haja
criticas e seja discutida constitucionalidade deste direito (BARCELLOS argumenta que este dispositivo fere
frontalmente o disposto no inciso XXIX do art. 5° da CRFB/1988. Segundo ele, “tal situacdo pode ser
solucionada pela aplica¢do das normas que vedam os atos de concorréncia desleal ou das normas que tutelam
as relagdes de consumo, ou ainda, dependendo do caso concreto, de outros principios juridicos que atendam a
situagdo especifica. Mas, enfatiza-se, a solug@o para o depositante do pedido de registro de marca ndo pode ser
dada com base na sua expectativa de direito a um futuro registro e, conseqiientemente, a um futuro direito de
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Ademais, emanam direitos de terceiros, tais como o direito de prioridade relativo aos
pedidos anteriormente depositados e o direito de precedéncia ao registro ao usuario anterior
de boa-fé da marca.

O direito de prioridade refere-se ao direito assegurado ao requerente de pedido de
registro de marca depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil ou em organizacao
internacional, que produza efeito de depdsito nacional. O exercicio desse direito ¢ assegurado
nos prazos estabelecidos no acordo, ndo sendo o depdsito invalidado nem prejudicado por
fatos ocorridos nesses prazos’”. Esse direito de reivindicar a prioridade do registro resulta do
estabelecido no art. 4 da Conveng¢do da Unido de Paris™.

O direito de prioridade ¢ valido ndo s6 em relagdo aos pedidos provenientes do
exterior que produzam efeito de deposito nacional, mas também para os pedidos depositados
diretamente no Brasil. A prioridade ao registro concedida ao primeiro a requerer o deposito
(first to file) € a regra geral do sistema de registro de marca no Brasil. Nao obstante, ha que se
observar a exce¢do concedida ao usuario anterior de boa-f¢, a quem se assegura o direito de
precedéncia ao registro, nos termos da lei’.

De acordo com o mencionado anteriormente, o uso da marca anterior ao pedido de

registro ndo ¢ obrigatorio. Porém, o uso de marca, de fato’

, pode proporcionar um direito de
precedéncia de registro em relagdo ao pedido de outrem que requeira o registro de marca
idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante
ou afim™’.

O direito de precedéncia ao registro ¢ assegurado ao usudrio anterior de boa-fé da

marca, que usava ha pelo menos seis meses antes da data da prioridade ou deposito, no Brasil.

propriedade sobre a marca. [...] Poderia estar corretamente fundamentada no art. 195 da LPI c/c art. art. 4°, VI
do Codigo de Defesa do Consumidor Brasileiro (Lei n° 8.078/90)” (BARCELLOS, Milton Lucidio Ledo. As
bases juridicas da propriedade industrial e a sua interpretagdo. Dissertagdo (Mestrado em instituigdes de
direito do estado). Faculdade de Direito. Pontificia Universidade Catolica de Porto Alegre. Porto Alegre, 2006,
p. 125-6)), ha decisdes resguardando essa protecdo. Ver Item 1.1.7.5, Resolugdo INPI n® 51/1997.

"3 Lei n° 9.279.1996, art. 127. Ver art. 128, § 4°, desta lei. Ainda, art. 127: “[...] § 1° - A reivindicagdo da
prioridade sera feita no ato de depdsito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras
prioridades anteriores a data do deposito no Brasil. [...] § 3° - Se ndo efetuada por ocasido do deposito, a
comprovacdo devera ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depdsito, sob pena de perda da prioridade. §
4° - Tratando-se de prioridade obtida por cessdo, o documento correspondente devera ser apresentado junto
com o proprio documento de prioridade”.

7 Sobre esse direito, ver BERCOVITZ TODRIGUEZ-CANO, 2002, p. 122 e ss.

%5 Conforme o Art. 129, § 1°, Lei n® 9.279/1996. Item 1.1.7.5, Resolugdo INPI n® 51/1997.

7% Sobre a protegio da marca de fato, ver BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, 2002, p. 121.

07 Art. 129, § 1°, Lei n°® 9.279/1996.
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Esse direito é conferido por um prazo limitados™ e, se ndo exercido nesse prazo’®, o usuario
de marca perde esse direito’"’.

Esse direito ndo se confunde com o direito de propriedade industrial da marca
registrada. Tais direitos surgem em distintos momentos, um com o uso da marca, anterior ao
pedido de registro, e o outro com a concessao do registro, respectivamente.

Somente com o registro validamente expedido, e sua respectiva publicacao,

711

constitui-se o direito de propriedade’' industrial sobre a marca, que irradia efeitos erga omnes

desde a data de sua concessdo’?. Desse modo, atribui-se a titularidade do direito de

% Art.129, § 1°, Lei n°® 9.279/1996.

% A LPI, ao contréario da anterior Lei, nada dispde sobre o prazo de manifestagdo do usuario de boa-fé. Entende-
se que este direito deve ser exercido dentro do prazo para apresentagcdo de oposi¢do, o que significa 60 dias
apés a publicagdo do deposito (artigo 157, Lei n°® 9.279/1996). E nesse sentido a Apelagdo Civel n°
2003.51.01.504327-6, afirmando que “[...] a jurisprudéncia vem entendendo que este direito deve ser exercido
dentro do prazo para apresentagdo de oposicdo (art. 158), ja que a fase seguinte ¢ a propria concessdo do
registro (art. 160). Afinal, conforme expressamente previsto no aludido § 1° do art. 129, trata-se de direito de
precedéncia AO REGISTRO, ndo podendo ele ser invocado anos depois de concedido o registro, sob pena de
total instabilidade juridica. [...]. (BRASIL.Tribunal Regional Federal da Segunda Regido. Apelacdo Civel n°
2003.51.01.504327-6. Apelante : Lenny Com. ¢ Confec¢des Ltda..Apelado : Instituto Nacional de Propriedade
Industrial — INPI e Lenny Matos Modas Ltda. Relator: André Fontes.Rio de Janeiro, 28.08.2007. Disponivel
em: <http:// www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.) Igual entendimento na Apelagdo Civel n°
2003.51.01.490061-0, que dispde que “com a superveniéncia da concessdo do registro a outrem, o exercicio de
tal beneficio, que constitui uma exce¢do ao sistema atributivo, torna-se precluso.” (BRASIL. Tribunal
Regional Federal da Segunda Regido. Apelacdo Civel n°2003.51.01.490061-0. Segunda Turma Especializada .
Apelante : Industria ¢ Comercio De Cafe Meridional Ltda. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade
Industrial - INPI e Ervateira Rincdo Ltda e Outro. Relator: Liliane Roriz. Rio de Janeiro,
24.07.2007. Disponivel em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008). Dessa forma, transcorrido o
prazo de oposi¢ao e sendo firme o ato de concessdo do registro, a marca concedida ndo podera ser impugnada
sob este argumento.

719 Sobre este ponto, comentarios de BARCELLOS, 2006, p. 120.

T Art. 29, 111, Lei n°® 9.279/1996. O direito de propriedade concede as faculdades de usar (segundo o art. 131,
Lei n° 9.279/1996, inclusive em papéis, impressos e propagandas), gozar e dispor da marca, e o direito de
reavé-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Art. 1.228, do Codigo Civil brasileiro).
Inclusive, € possivel a concessao de antecipagdo de tutela, conforme a decisdo seguinte do Tribunal de Justiga
do Distrito Federal e dos Territorios: “Ementa: Direito processual civil e comercial. Agravo de instrumento.
Antecipacdo de tutela: requisitos. Marca comercial. Registro exclusivo junto ao INPI. Recurso conhecido e
improvido. A antecipacdo de tutela visa imprimir efetividade na prestagdo jurisdicional, sem desrespeitar os
principios do contraditério e do devido processo legal, permitindo o abreviamento da entrega da prestacdo
jurisdicional, com inegavel contribuicdo a isonomia das partes (artigo 125, inciso I do Cdédigo de Processo
Civil). Assim, deve ser concedida a antecipacdo de tutela quando restar evidenciado que a parte possui 0o
registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pois é notorio o prejuizo que pode advir do
uso indevido da marca, o que exige uma pronta resposta do Poder Judiciario. Negou-se provimento ao recurso.
Unanime.” (BRASIL. Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territorios. Agravo de instrumento n°
20070020008603 DF. Acorddo n° 276389. Sexta Turma Civel. Relator: Leila Arlanch. Brasilia, 28.03.2007.
Publicacao: DJU, 12.07.2007, p. 114. Disponivel em: <http://www.tjdft.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

72 «Art. 133 - O registro da marca vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessio do
registro, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos. [...] Art. 142 - O registro da marca extingue-se: I - pela
expiragdo do prazo de vigéncia; II - pela rentincia, que podera ser total ou parcial em relagdo aos produtos ou
servigos assinalados pela marca; III - pela caducidade; ou IV - pela inobservancia do disposto no art. 217”.
(Lei n®9.279.1996).
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propriedade industrial, que passa a ter a faculdade de usar, fruir e dispor da marca registrada
com exclusividade em todo o territorio nacional’.

Contudo, de acordo com o uso empregado a marca, distintas serdo as regras de
atribuicdo de titularidade, bem como do exercicio dos direitos conferidos por ela. Assim,
importa destacar a analise das marcas de produtos e servi¢os, das marcas coletivas e das
marcas de certificacdo. Assinala-se que as marcas coletivas e de certificacdo apresentam

regras especiais quanto a atribuicdo de direitos, contudo, a elas sdo aplicaveis, no que

corresponder, as regras pertinentes as marcas de produtos e de servigos.

4.1.3 A titularidade de direitos sobre marca de produto ou de servico

Analisados os aspectos objetivos € a modo de aquisicdo dos direitos de propriedade
industrial sobre as marca, importa analisar quem sdo os sujeitos de direitos e como estd

regulada a titularidade de direitos sobre as marcas de produtos e servigos.

4.1.3.1 Os sujeitos de direitos

Nos termos da legislagdo brasileira, ha a figura do requerente (ou depositante) do
pedido de registro de marca, bem como do titular e do usuario da marca. Em geral, enquanto
ndo expedido o registro, fala-se de depositante e, apds o registro validamente concedido, fala-
se de titular do direito de marca. Ainda, em regra, a pessoa que figura como titular coincide
com a que figura como usuario da marca, no entanto, a nao se confunde ambas as qualidades
(de titular e de usudrio). O titular € o detentor do direito de propriedade sobre a marca, ao qual
se confere as faculdade de usar, fruir e dispor da marca; enquanto que o usudrio ¢ aquele que
utiliza a marca, legitimado por ser o titular ou por meio de licenca ou autorizacao de uso.

Em relacdo as marcas, a legislacdo ndo prevé a figura do seu autor (criador da marca)
como sujeito de direito de propriedade industrial. Na prética, o sinal distintivo que se

consubstancia na marca pode se referir a uma criacdo literaria ou artistica e, com isso, seu

3 Art. 129 e ss, Lei n°® 9.279/1996; Art. 1.228, Codigo Civil, 2002. Cumpre assinalar que o direito de
propriedade da marca é um direito garantido constitucionalmente nos termos do art. 5°, da Constituicdo da
Republica Federativa do Brasil.
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autor pode ser sujeito de direitos (direitos autorais)’'*. Porém esse direito ndo se confunde com
o direito de marca’".

Na prética, o requerente do registro da marca, quando ela se referir a obra literaria,
artistica ou cientifica, ou a algum titulo que esteja protegido pelo direito autoral, e que seja
suscetivel de causar confusdo ou associagdo, dependera do consentimento prévio e expresso
do autor ou titular dos direitos de autor, para proceder ao registro, sob as penas da lei’.

Pode requerer e, destarte, ser titular de marca de produto ou de servico qualquer

717

pessoa natural ou juridica, de direito publico ou de direito privado’’, nacional ou estrangeira,

nos termos da lei’®. Contudo, ha ressalvas no tocante as marcas coletivas e as marcas de

certificagdo, as quais serdo analisadas posteriormente’"’.

" De acordo com BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, “las marcas y el Derecho de autor son instituciones
juridicas con finalidades y regimenes totalmente diversos” (BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, 2002, p. 105
e ss).

> Ementa: “[...] Registro como marca de nome de obra artistica — Impossibilidade — Art. 65 (15), Lei n°
5.772/71 — Aplicagdo independentemente da comprovagdo de originalidade e exclusividade dos direitos sobre
a obra. O art. 65 (15) da Lei n° 5.772/1971 proibia expressamente o registro de nome de obra artistica. O
objetivo da norma ndo era meramente proteger o detentor dos direitos autorais, mas também coibir a
concorréncia desleal, evitando que o interessado em determinado registro se aproveitasse do esfor¢o alheio,
utilizando-se, em seus produtos, de expressdo artistica difundida por outrem. A existéncia de controvérsia
sobre quem seja o verdadeiro detentor dos direitos autorais sobre a criagdo artistica ndo afasta a incidéncia da
vedagdo constante do dispositivo legal acima referido, haja vista ndo se cogitar ser a requerente do registro a
detentora de tais direitos” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Regido. Apelacdo Civel n°
199902010463358 RJ — QUOAC 212383. Partes: Danone S.A. e Zorro Production, Inc. Sexta Turma. Relator:
Juiz Sergio Schwaitzer. Rio de Janeiro, 12.02.2003. Publicagdo: DJU, 02.04.2003, p. 199-200. Disponivel em:
<http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

1 Art. 124, XVII, Lei n° 9.279/1996, e art. 29, da Lei n® 9.610/1998. Nesse sentido: “Ementa: Direito da
propriedade intelectual irregistrabilidade como marca de objeto de direito do autor. I — Nao € registravel como
marca o objeto do direito autoral, a ndo ser se destinado a distinguir mercadoria e desde que haja o
consentimento expresso do respectivo autor ou titular (art. 65, 15 da Lei 5.772-71). Il — Também nédo ¢
registravel a imitagdo, no todo ou em parte, de marca mista notdria, assim reconhecida nos termos do art. 67 da
Lei 5.772-71, como é o caso da “figura da arvore”, de titularidade da primeira apelada, The Timberland
Company. III — Recurso desprovido” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Regido. Apelacdo
Civel n° 9802202533 RJ - APC 171824. Segunda Turma Esp. Relator: Juiz André Fontes. Rio de Janeiro,
26.4.2005. Publicacdo: DJU, 27.03.2006, p. 263. Disponivel em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 jan.
2008). Ainda na decisdao da Apelacao Civel n° 89.02.01986-1, argumenta-se que: “Quanto a irregistrabilidade
do sinal entendeu que “inexiste controvérsia quanto ao carater artistico da obra protagonizada pela personagem
“POPEYE”, cujo nome também constitui o seu titulo, inicialmente desenvolvida sob a forma escrita e
posteriormente adaptada a televisdo. Os registros foram anulados com base na proibicdo legal, destacando-se
que “o objetivo da norma nio era meramente proteger o detentor dos direitos autorais, mas também coibir a
concorréncia desleal, evitando que o interessado em determinado registro se aproveitasse do esfor¢o alheio,
utilizando-se, em seus produtos, de expressdo artistica oriunda da criatividade de outrem, podendo causar,
inclusive, confusdo no publico consumidor [...].” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Regido.
Apelagao Civel n® 89.02.01986-1. Apelante: The Hearst Corporation. Apelado: Instituto Nacional De
Propriedade Industrial - INPI e Bela Vista S/A-Produtos Alimenticios. Relator: Sergio Schwaitzer. Rio de
Janeiro, s.d. Disponivel: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2008.)

7 Art. 128, Lei n° 9.279/1996, dispde que as pessoas fisicas podem requerer o registro.

% Aplica-se o principio do tratamento nacional em relagdo ao estrangeiros. As pessoas estrangeiras que
pretendem assegurar a sua marca no Brasil podem, em vez de depositar certiddo do registro feito em seu
respectivo pais, requerer diretamente o registro da marca perante o INPI. No primeiro caso, os requerentes
podem gozar das mesmas vantagens e garantias que a lei brasileira faculta aos nacionais, inclusive do direito
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720

No que se refere as pessoas de direito privado’™™, elas somente podem requerer o

registro de marca quando relativa a atividade que exer¢cam efetiva e licitamente, de modo

direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente’™

. Para o cumprimento
desta exigéncia legal, o depositante, deve declarar sua atividade no proprio formulério de
requerimento na ocasido do pedido de registro, pessoa juridica, segundo o contrato social, e a
pessoa natural, de acordo com a atividade que desenvolve, sob as penas da lei™.

A exigéncia de declaragdo de atividade ndo ¢ necessaria quando o depositante for
uma pessoa juridica de direito publico, podendo que inclusive requerer protecdo para a
designac¢do ou sigla da propria entidade ou 6rgéo requerente’.

O orgao de registro analisa a licitude e a efetividade da atividade do requerente. Na
pratica, essa ultima se realiza a partir do exame da compatibilidade entre os produtos ou
servigos assinalados no depdsito com aqueles produzidos, comercializados ou prestados pelo

74 Quanto a licitude da atividade, ndo se deve confundir com a licitude do uso da

requerente
marca, pois ¢ aquela que ¢ levada em consideracdo na ocasiao do exame do pedido de registro

de marca.

de prioridade unionista, prevista na Convengao da Unido de Paris. Entretanto. Ver Art. 128, Lei n® 9.279/1996;
artigos 2, 3 e 7bis, Convencdo da Unido de Paris.

19 Art. 128, § 2° e § 3°, Lei n® 9.279/1998.

720 As pessoas juridicas de direito privado para que possam gozar do uso exclusivo de uma marca precisam ter
adquirido personalidade, isto €, que sejam legalmente reconhecidas (BENTO DE FARIA, 1906 p. 116). A falta
de personalidade juridica pode prejudicar os direitos das pessoas fisicas organizadas (na forma de sociedade de
fato), em especial em razdo das restrigdes impostas as marcas coletivas (Art. 128, § 2°, Lei n° 9.610/1996).

2! A atividade exercida pelo depositante ndo pode ser ficticia, deve ser efetiva, nem, muito menos, contraria as
regras do direito comercial e civil, ja que deve ser licita (Item 1.5, Resolugdo INPI n® 51/1997).

722 Art. 128, § 1°, Lei n° 9.279/1996. Esta exigéncia deve ser observada, obrigatoriamente, pelos requerentes de
pedidos de registro relativos as marcas de produto ou servigo, sob pena de indeferimento do pedido ou
nulidade do registro (Item 1.5, Resolucdo INPI n° 51/1997). Na Argentina inexiste tal exigéncia (cf. art. 4, Lei
n® 22.362/1981). Sobre o tema ver BARBOSA, Denis Borges. Prote¢do das marcas: uma perspectiva
semiologica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

2 Art. 124, IV, Lei n® 9.279/1996. Recorda-se que ndo sdo registraveis como marcas: brasdo, armas, medalha,
bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem
como a respectiva designagdo, figura ou imitagdo; reprodugdo ou imitacdo de cunho oficial, regularmente
adotada para garantia de padrdo de qualquer gé€nero ou natureza; reprodugdo ou imitagdo de titulo, apdlice,
moeda e cédula da Unido, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territorios, dos Municipios, ou de pais (Art.
124, 1, XI e XIV, Lei n° 9.279/1996).

7 “No exame técnico verifica-se se a classe reivindicada é compativel com a atividade efetiva e licitamente
exercida pelo depositante declarada no ato do depdsito do pedido observada a natureza da marca. Havendo
davidas formulam-se as exigéncias cabiveis. Os pedidos de registro destinados a classe de produto ou servigo
que ndo guarde correspondéncia literal com a atividade declarada, mas que possa ser enquadrada como
atividade acessoria devem ser examinados, de per se. A fim de se verificar se efetivamente, o produto ou o
servigo decorre naturalmente da atividade principal”Item 1.5. INPI. Resolugdo n° 51, de maio de 1997.
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Assinala-se, que ndo ha restricdes para o registro de marca por parte de pessoas que
ndo atuam comercialmente, como ocorre em algumas legislagdes’*. Nesse sentido, é possivel
a concessdo de marcas as organizagdes que exercam atividade sem fins lucrativos, sejam
pessoas de direito publico ou privado’.

Com essa analise, observa-se que a pessoa qualificada como depositante ou titular da
marca de produto ou de servigo confunde-se com a pessoa qualificada como usuario da marca.

Contudo, admite-se que o usudrio de marca registrada refira-se a pessoa distinta, tal como o

licenciado para o uso da marca.

4.1.3.2 A titularidade de marca de produto ou servico

De acordo com o mencionado anteriormente, podem ser titulares de direito de marca
qualquer pessoa, natural ou juridica, de direito publico ou privado, nacional ou estrangeira,
residente no Brasil ou no exterior, observando os termos da lei, que exerca licita e
efetivamente a atividade para a qual requeiram o registro da marca.

No tocante as pessoas de direito privado, o exercicio dessa atividade ¢ demonstrado
por meio de declaracdo na ocasido do pedido de registro, pois “a atividade exercida pelo
depositante ndo pode ser ficticia, pois que deve ser efetiva, nem, muito menos, contraria as
regras do direito comercial e civil, j& que deve ser licita”. Dessa forma, o 6rgao de registro
examina a compatibilidade entre os produtos ou servigos assinalados no deposito com os que
sdo produzidos, comercializados ou prestados, respectivamente, pelo requerente da marca.
Ademais, verifica-se a compatibilidade entre a classe reivindicada para o produto ou servico

com a atividade efetiva e licitamente exercida pelo depositante’.

725 0 artigo 15.1 do TRIPS, embora mencione “empreendimento”, ndo limita o alcance das legislagdes nacionais
para determinarem quem pode ser titular de uma marca conforme expde Correa (CORREA, 1998. p. 89).

726 Nesse sentido, BENTO DE FARIA, 1906, p. 112. No REsp n° 3230 o STJ afirmou que “no estagio atual da
evolugdo social, a protecdo da marca ndo se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente
individuais, mas a propria comunidade, por proteger o grande publico, o consumidor, o tomador de servigos, o
usuario, o povo em geral, que melhores elementos terd na afericdo da origem do produto e do servigo
prestado.” A protecdo da marca “busca reprimir a concorréncia desleal, evitar a possibilidade de confusao ou
duvida, o locupletamento com o esforco e o labor alheios, ndo se restringe as sociedades mercantis, alcangando
também associagdes civis.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiga. Recurso Especial n.° 3230, Quarta Turma.
Brasilia, 04.09.1990. Recorrente: Confederacdo Nacional dos Diretores Lojistas. Recorrido: Servigo de
Prote¢do ao Crédito de Brasilia Ltda. Disponivel em:<http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

727 «0Os pedidos de registro destinados a classe de produto ou servigo que ndo guarde correspondéncia literal com
a atividade declarada, mas que possa ser enquadrada como atividade acessoria devem ser examinados, de per
se. A fim de se verificar se efetivamente, o produto ou o servigo decorre naturalmente da atividade principal”.
Item 1.5, Resoluc¢do INPI n°® 51/1997.
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Essa analise pode se tornar mais complexa no caso de empresas constituida por
varias pessoas juridicas exercendo atividades empresariais diversas, em que pode haver
empresas que controlem direta ou indiretamente as demais (por exemplo, as holdings), ou
ainda no caso de empresas essencialmente constituidas para haver direitos intelectuais de uso
do grupo (por exemplo, as licensing companies)’™. A lei admite essa possibilidade, € na
pratica ¢ bastante comum.

Com isso, a pessoa de direito privado, a quem se concede a marca, fica vinculada aos
termos do registro, em especial no tocante a atividade que demonstrou exercer na ocasido do
pedido de registro, e a natureza da marca de produto ou de servigo para a qual foi requerida.
Assim, ainda que a pessoa exerca distintas atividades, o uso da marca em relagao aos demais
produtos ou servigos produzidos, comercializados ou prestados pelo titular da marca, ndo ¢
abrangido pela protecdo, salvo excecgdes (e.g. marca de alto renome). Porém, eles podem ser
objeto de distintos pedidos de marca.

A legislacdao brasileira admite a pluralidade de registros de marcas, relativas as
mesmas atividades ou atividades distintas, em nome de uma mesma pessoa. No entanto, em
regra, ndo se admite dualidade de marcas de um s¢ titular para o0 mesmo produto ou servigo,
salvo no caso de marcas de mesma natureza revestir-se de suficiente forma distintiva’.

No tocante a titularidade de marcas das institui¢des de ciéncia e tecnologia™® da
Administragdo Publica, cumpre fazer uma breve consideragdo. No Brasil, a lei que estabelece
medidas de incentivo a inovagdo ¢ a pesquisa cientifica e tecnologica no ambiente produtivo”™

atenta para as criagdes industriais, tecnologias de produtos e processos™’, deixando de dar

728 Sobre a constituigio de grupos econdmicos (concentragio empresarial) ver a Lei 6.404/1976, que dispde
sobre as Sociedades por Agdes. Sdo exemplos de marcas de licensing companies no Brasil: a marca mista
DVD, registro n® 819211966, de titularidade da empresa DVD Format/Logo Licensing Corporation,
transferida para a Time Warner Entertainment Company, L P, e o pedido (deferido) da marca mista MPEGLA,
n°® 826718124, da empresa MPEG LA, LLC (INPI [site], 2007). Sobre o tema ver BARBOSA Denis Borges.
Nota sobre a Propriedade Intelectual e a legislacdo, a pratica e a jurisprudéncia brasileira em matéria de abuso
de direitos ¢ abuso de poder econdmico. 2005. Disponivel em <http://denisbarbosa.addr.com> Acesso em: 10
de setembro de 2007.

7 Art. 124, XX, Lei n° 9.279/1996.

300 termo “Institui¢do Cientifica e Tecnologica”, de acordo com a lei de incentivos a inovagdo, se refere ao
“orgdo ou entidade da administragdo publica que tenha por missdo institucional, dentre outras, executar
atividades de pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou tecnologico” (Art. 2°, V, Lei n°
10.973/2004). Assim, para distinguir as instituigdes publicas e privadas, tratar-se-ao as institui¢des privadas
como entidades privadas de pesquisa e desenvolvimento.

B1«[..] Com vistas a capacitagdo e ao alcance da autonomia tecnoldgica e ao desenvolvimento industrial do
Pais, nos termos dos arts. 218 ¢ 219 da Constituicdo” (Art. 1°, Lei n® 10.973/2004)

32 “Criagdo: invengio, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito
integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnoldgico
que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeicoamento incremental,
obtida por um ou mais criadores”. Art. 2°, 11, Lei n°® 10.973/2004.
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particular aten¢ao as marcas nas relacdes das instituicdes cientificas e tecnoldgicas com o
ambiente produtivo.

Contudo, tratar de marcas de titularidade das instituicdes de pesquisa e
desenvolvimento, publicas ou privadas, ndo deixa de ser um ponto bastante relevante. Ha
inimeros exemplos que demonstra isso, um deles, ¢ o caso da Universidade da Florida, nos
Estados Unidos da América, onde se desenvolveu uma bebida eletrolitica refrescante para uso
de seu time de futebol. A férmula foi patenteada e se tornou muito valiosa, assim como sua
marca registrada “Gatorade”. Porém, mesmo tendo a patente expirado, a marca registrada
permanece vigente € pode continuar gerando resultados para a universidade’™.

Com isso, importa assinalar que a lei de incentivo a inovagao, Lei n® 10.973, de 2004,
embora nada mencione sobre as marcas, aponta algumas disposi¢des, em termos gerais, que
tratam da propriedade intelectual que podem ser aplicadas a elas. A legislacdo autoriza a
Unido e suas entidades, tais como as instituicdes cientificas e tecnologicas, a participar
minoritariamente do capital de empresa privada de propdsito especifico, que tenha por objeto
o desenvolvimento de projetos cientificos ou tecnologicos para obtengcdo de produto ou
processo inovador, que podem envolver dentre os direitos de propriedade intelectual obtidos,
os direitos de marcas. Desse modo, considera-se que os direitos de propriedade intelectual
sobre os resultados obtidos pertencerdo as instituicoes detentoras do capital social, na
proporcdo da respectiva participagdo, inclusive assim sera a propor¢do da titularidade de
direitos de marca em nome da empresa’™*.

Nos casos de constituicdo de aliangas estratégicas e desenvolvimento de projetos de
cooperacao, assim como de celebracdo de acordos de parceria para a realizacdo de atividades
conjuntas de pesquisa cientifica e tecnologica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou
processo, € possivel que as partes envolvidas regulem a titularidade das marcas que possam
surgir em virtudes das atividades realizadas em conjunto, além de regular o uso das marcas ja

registradas ou em uso.”,

330 “Gatorade” foi criado por Robert Cade, em 1965, na Universidade da Florida. Cade associou-se com a
empresa Stokely-Van Camp, Inc. (S-VC) para produzir o produto, este foi patenteado ¢ a marca registrada. Em
1973, Cade e S-VC foram processados pela Universidade da Florida, que reivindicava a titularidade de direitos
de propriedade intelectual sobre o produto (tais como patentes e marca). Seu direitos foram reconhecidos e,
desde entdo, a universidade recebe os royalties provenientes dos direitos sobre esse produto (Gatorade) (Ver
WIPO, p. 7). No Brasil, ha cerca de 50 pedidos de registro e marcas registradas do “Gatorade”, em nome da
STOKELY-VAN CAMP INC (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Guidelines on
Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations. GENEVA. (Unedited,
Advance Copy) Disponivel em: <http://www.wipo.int>. Acesso em 10 janeiro de 2008.

34 Art. 5, p.u, da Lei n® 10.973/2004.

35 Art. 3°, e art. 9°, § 2°, da Lei n° 10.973/2004.
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4.1.3.3 A titularidade do cessionario

Segundo a legisla¢do™® e o entendimento doutrinario brasileiro no inicio dos anos
1900, assim como em outros paises, “a marca propriedade de quem a adotou e fez registrar
ndo podia ser objeto de transferéncia sendo em um caso: quando realizada conjuntamente com
a do género de industria” que assinalava™. Na legislagdo anterior a 1945, em matéria de
propriedade industrial, havia a vedacao da transferéncia da marca por cessao, sem incluir a
transferéncia do estabelecimento a que estivesse vinculada.

Enquanto a época se discutia no Brasil a possibilidade de transferéncia da marca
separadamente do estabelecimento comercial, desde 1857, a legislagdo e doutrina francesa
admitiam a transferéncia da marca por todos os meios de direitos, inclusive o de execugao por
divida™®,

Nos termos da Convengdo da Unido de Paris, revisada em Estocolmo, de 1967, e
emendada de 1979, atualmente em vigor, em seu art. 6° quater (1), é reconhecida a
possibilidade de a legislacdo nacional vincular a cessdo de uma marca a transmissao
simultanea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence’™.

Contudo, com fundamento no Acordo TRIPS, as legislagdes nacionais ficaram
adstritas a possibilidade de determinar as condi¢des para a cessdo de marcas, no entendimento
de que o titular de uma marca registrada tera o direito de ceder a marca, com ou sem a

740

transferéncia do negécio ao qual a marca pertenga’™’. Assim, a transferéncia da marca com o

negocio ao qual ela pertenca passou a ser uma faculdade do titular da marca registrada.

736 Legislagdo de 1875 Quer o Dec. 3.346, de 14 de Outubro de 1887, no art. 13, quer a Lei 1.236, de 24 de
Setembro de 1904, no art. 12

7 AFFONSO CELSO (Affonso Celso de Assis Figueiredo). Marcas Industriaes. Nome commercial. Rio de
Janeiro: Garnier, 1988, p. 88. O entendimento doutrinario era no sentido de que facilitar a transmissdo ou a
transferéncia da marca isoladamente, sem o género de industria e/ou comércio, para o qual teria sido adotada
era concorrer para a deslealdade comercial, criando a possibilidade da sua transformagdo em instrumento de
erro ou de fraude (BENTO DE FARIA, 1906, p. 216). A epoca consideravam a marca inseparavel do
estabelecimento comercial, e, portanto, intransferivel sem este: Alemanha, Austria, Bélgica, Russia, Bulgaria,
Holanda, Japao, México, Grécia, Suica, Dinamarca, Reino Unido e Luxemburgo (BENTO DE FARIA, 1906,
p. 210-211; AFFONSO CELSO, 1988, p. 88 ¢ 321-3).

A época, alguns ordenamentos basearam-se no modelo francés: Argentina, Bolivia, Chile, Espanha, Portugal,
Turquia, Peru, Paraguai, Guatemala, e Africa do Sul. (BENTO DE FARIA, 1906, p. 210-211; 1988 p. 88 ¢
321-3).

7% “Esta disposi¢do ndo impde aos paises da Unido a obrigagio de considerarem valida a transmissdo de
qualquer marca cujo uso pelo cessionario fosse, de fato, de natureza a induzir o publico em erro,
particularmente no que se refere a proveniéncia, a natureza ou as qualidades substanciais dos produtos a que a
marca se aplica”. (Art. 6 quater (2), da Convengéo da Unido de Paris).

7 Art. 21, Acordo TRIPS.



154

Nesses termos, a Lei n°® 9.279, de 1996, que regula a matéria, assegura ao titular da
marca o direito de cedé-la, estipulando que o registro pode ser cedido desde que o cessionario
atenda aos requisitos legais para requerer tal registro .

No caso de haver varios registros ou pedidos de registro, em nome do cedente, de
marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, a
cessao devera compreender todos os registro ou pedidos de titularidade do cedente, sob pena
de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos ndo cedidos’”. Assim, se ndo
cedidos os pedidos ou registros colidentes, estes serdo anulados ou cancelados™.

De acordo com o mencionado anteriormente, assegura-se o direito de precedéncia ao
registro a pessoa de boa fé que usava, ha pelo menos meses no Brasil, contados da data da
prioridade ou depdsito, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou
servigo idéntico, semelhante ou afim™*,

Esse direito que garante a precedéncia ao registro e, por conseguinte, pode assegurar
a titularidade da marca registrada, pode ser objeto de transferéncia por cessao somente
juntamente com o negocio da empresa, ou parte deste, desde que tenha direta relacdo com o
uso da marca, por alienagdo ou arrendamento. Com o ato de transferéncia, pode resultar que o
requerente do registro ndo seja a mesma pessoa que deu inicio ao uso anterior de boa-fé’*.

Quanto ao pedido de registro da marca, ainda que se caracterize uma expectativa de
direito de propriedade da marca, a partir dele emanam determinados direitos, tais como o
direito de ceder seu pedido de registro, de licenciar seu uso e de zelar pela sua integridade
material ou reputacdo. Desse modo, o depositante pode transferir a titularidade de seus
direitos, cedendo o pedido de registro de marca a terceiros, independente de transferir
juntamente o negdcio da empresa, observado o disposto no artigo 135 da Lei n® 9.279, de
1996.

Para se operar a transferéncia da marca, deve ser requerida a anotacdo da cessdo
junto ao INPI. Particularmente no caso de cessdo de marca registrada que esteja incluida na
universalidade de bens de Massa Falida, torna-se indispensavel, além das formalidades legais,
a apresentacdo de alguns documentos, tais como o documento de cessdo e o alvara judicial

autorizando a cessio dos direitos da marca’™®.

M Art. 130, 1, e 134, Lei n° 9.279/1996.

72 Art. 135, Lei n° 9.279/1996.

™3 Ttem 5.1.3.1, Resolugdo INPI n°® 51/1997.
4 Art.129, § 1°, Lei n°® 9.279/1996.

™ Art.129, § 2°, Lei n°® 9.279/1996.

748 Ttem 5.1.3.9, Resolugdo INPI n°® 51/1997.



155

O pedido de transferéncia sera examinado pelo INPI, o qual poderd indeferir o

747

pedido™’, como, por exemplo, considerando que ha incompatibilidade de atividades em
relagdo ao cedente, a luz do disposto no § 1, do art. 128, da Lei n® 9.279, de1996™. A partir
da data de sua publicagdo, as anotagdes produzem efeitos em relagdo a terceiros’.

Assinala-se que, o ato de cessdo, de acordo com os termos e condi¢des do contrato,
pode se sujeitar a apreciacao do Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (CADE). Nos
termos do art. 54 da Lei n°® 8.884/ 1994, e de acordo com o entendimento desse Conselho,
sujeitam-se a apreciacdo do CADE os atos que podem limitar ou de qualquer modo

“prejudicar a livre concorréncia, ou resultar na dominagdo de mercados relevantes de bens ou

servigos”, tais como os contratos de cessdo”’ e de licen¢a de marca’™".

7 Art. 136, 1, Art. 138, I, Lei n° 9.279/1996.

8 «As pessoas de direito privado s6 podem requerer registro de marca relativo a atividade que exercam efetiva e
licitamente [...]” (art. 128, § 1°, primeira parte, da Lei n® 9.279/1996).

™0 documento de cessdo devera ser devidamente assinado pelo Sindico da Massa Falida ou pelo Curador
Fiscal, nomeado judicialmente (Ver Art. 137, Lei n® 9.279/1996). Sobre esta questdo a jurisprudéncia nio ¢
unanime. Segundo o Tribunal de Justica da Bahia: “Ementa: Legitimidade ativa. Marca. Lei de protegdo da
propriedade industrial. Legitimidade ativa da empresa que ainda detém a propriedade da marca por ndo ter sido
publicado no 6rgao oficial do INPI o deferimento do pedido de transferéncia para terceiro até a data do
ajuizamento da agdo. Prosseguimento do julgamento do feito nos termos do art. 515, § 3° do CPC. [...]
Reforma da sentenga para reconhecer a legitimidade ativa da recorrente, e no mérito, julgar improcedente a
acdo”. (BRASIL. Tribunal de Justica da Bahia. Apelagdo Civel n° 18.663-4/02. Acdrdio n°® 26.603. Segunda
Camara Civel. Relatora: Juiza Conv. Cynthia Maria P. Resende. Salvador, 1/04/2003. Disponivel em:
<http://www.tjba.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008). Distintamente, a posi¢do do Superior Tribunal de Justiga:
“Ementa: propriedade industrial. Marca. Titularidade. Transferéncia. A falta de registro da transferéncia ndo
impede que o cessionario defenda seu direito ao uso exclusivo. Interpretacdo dos artigos 87 e 88 par. 1. do
codigo da propriedade industrial [...]” [artigos da Lei n® 5.772/1971; seu art. 88, I, corresponde ao art. 134 da
lei 9.279/1996]. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiga. Recurso Especial n® 36.102-8 RJ (1993/0017082-1).
Recorrente: Rouver Group Ltda. Recorrido: Os mesmos. Terceira Turma. Relator: Ministro Eduardo Ribeiro.
Brasilia, 28.2.1994. Publicagdo: DJ 28.03.1994 p. 6315. RSTJ vol. 59 p. 319. Disponivel em:
<http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

70 “Ementa: Ato de Concentragio. Aquisi¢io dos registros de marca e dominio do portal eletronico da E-
Imoveis S.A. pela Real Estate Web S.A. Operacdo apresentada dentro do prazo legal. Mercado brasileiro de
publicidade virtual. Mercado altamente pulverizado. Auséncia de indicios que possam prejudicar ou limitar a
concorréncia. Aprovagdo sem restrigdes” (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
(CADE). Ato de Concentrag@o n° 08012.000135/2002-18. Requerentes: E-Imoveis S.A. pela Real Estate Web
S.A. Relator: Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo. Brasilia, 19.4.2002. Disponivel em
<http://www.cade.gov.br> Acesso: 10 fev. 2008). “Ementa: Ato de Concentragdo. Operacdo realizada no
Brasil, com cessdo de direitos de propriedade intelectual na Argentina. Aquisi¢do, pela Datasul S.A., de
direitos de propriedade intelectual relativos a softwares, marcas e contratos com clientes da Meya do Brasil
Servicos de Informatica Ltda. e Meya Argentina S.A. Auséncia de manifestagdes contrarias a aprovacdo do
ato. Apresentagdo tempestiva. Auséncia de danos a concorréncia. Aprovagao sem restricdes”. (CADE. Ato de
Concentracao n° 08012.000233/2007-60. Requerentes: Datasul S.A. e Meya do Brasil Servigos de Informatica
Ltda. Relator: Conselheiro Luis Fernando  Schuartz.  Brasilia, 21.3.2007. Disponivel em
<http://www.cade.gov.br> Acesso: 10 fev. 2008)

7! Sobre o tema ver BARBOSA. 2005.
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4.1.3.4 O licenciado e a titularidade da marca

A legislagdo brasileira assegura ao titular de pedido ou de registro o direito de
licenciar o uso da marca a terceiros, sem prejuizo de seu direito de exercer controle efetivo
sobre as especificagdes, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou servigos. O
exercicio do controle em relagdo aos licenciados é considerado, nos termos da Lei n® 9.279, de
1996, uma faculdade do titular da marca ou do titular de pedido de registro, ¢ ndo dever
conforme estipulava a Lei n® 5.771, de 19717

Ainda que o licenciado possa ser investido pelo titular de todos os poderes para agir
em defesa da marca, sem prejuizo dos seus proprios direitos, a titularidade da marca ndo ¢
transferida pelo contrato, independentemente de ser exclusiva ou ndo. Em regra, a faculdade
de licenciar o uso ou a exploragdo da marca ¢ assegurada ao titular da patente. Contudo, pode
ocorrer que o titular seja privado do direito de marca em decorréncia de algum motivo que

753

enseje a nulidade ou extingdo da patente™, inclusive pelo exercicio, por algum terceiro ou

pelo proprio licenciado, do direito contestar ou mesmo de reivindicar a legitima titularidade
da marca registrada™.

Quanto a isso, o licenciante ndo pode assegurar que terceiros ndo contestem sua
titularidade, porém ele pode, no contrato de licenca, obrigar o licenciado a reconhecer
expressamente que se trata de uma marca pertencente ao licenciante, e inclusive a se
comprometendo a ndo iniciar, seja direta ou indiretamente, agdes para contestar a titularidade
ou a validade da marca registrada no prazo estabelecido no contrato. A doutrina e

jurisprudéncia inglesa e norte-americana t€m reconhecido e admitido estes tipos de

clausulas™.

2 Art. 139, Lei n° 9.279/1996.

753 «Art. 165 - E nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposi¢des desta Lei. [...] Art. 142 - O
registro da marca extingue-se: I - pela expiragdo do prazo de vigéncia; II - pela rentincia, que podera ser total
ou parcial em relagdo aos produtos ou servigos assinalados pela marca; III - pela caducidade; ou IV - pela
inobservancia do disposto no art. 217.” (Lei n® 9.279/1996).

74 «Art, 166 - O titular de uma marca registrada em pais signatario da Convengdo da Unido de Paris para
Protegdo da Propriedade Industrial podera, alternativamente, reivindicar, através de acdo judicial, a
adjudicagdo do registro, nos termos previstos no art. 6° septies (I) daquela Convengao.” (Lei n® 9.279/1996).
Ver ORTUNO BAEZA, M? Teresa. La licencia de marca. Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 432 e ss.

5 ORTUNO BAEZA, 2000, p. 466 ¢ 467.
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Assinala-se, ainda, que do mesmo modo que o contrato da cessdo, a licenca esta
sujeita a anotacdo junto ao INPI® e, de acordo com os termos e condi¢des do contrato, pode
se sujeitar a apreciagdo do CADE™".

Uma observacdo merece ser considerada em relagdo as licengas compulsorias. Na
legislacdo brasileira, bem como nas normas internacionais, ndo hd qualquer previsdo que
admita o licenciamento compulsério de marcas e tampouco a possibilidade de sua

desapropriacdo, como ocorre em matéria de patentes.

4.1.3.5 A titularidade do sucessor societario

A transformagdo, a incorporagdo ¢ a fusdo das sociedades sdo distintos atos que
ensejam mudangas quanto a constituicdo da empresa e, conforme o caso, pode ensejar a
transferéncia da titularidade da marca.

Em termos gerais, o ato de transformacao refere-se & mudanca do tipo de sociedade
para outro distinto, independentemente se por dissolugdo ou liquidacdo da sociedade. Este ato
obedece aos preceitos reguladores da constituicdo e inscri¢ao proprios do tipo societario em
que vai converter-se. Depende do consentimento de todos os socios o ato de transformagao da

sociedade, salvo se previsto no ato constitutivo’®.

6 O contrato de licenga de uso da marca devera ser averbado no INPI para que, a partir da data de publicago,
produza efeitos em relagdo a terceiros. Ademais, a averbacdo é fundamental para justificar o pagamento da
retribuig¢do referente ao uso da marca licenciada, assim como, em um segundo momento, para prova de uso.
Para os efeitos de prova de uso o contrato ndo precisa estar averbado no INPI (artigo 140, LPI). A Lei
9.279/96 manteve a averbagdo em seu efeito de oponibilidade contra terceiros, mas eliminou o requisito de que
seja feita a averbagdo para efeitos de prova de uso. Ver: Art. 147, do Decreto-Lei n® 7.903/1945; BARBOSA,
1999.

77 “Ementa: Ato de concentragio. Aquisi¢io de direitos sobre o uso de marcas. Submissio ao CADE.
Obrigatoriedade. Os contratos de aquisicdo de direitos sobre o uso de marcas celebrados entre empresas
concorrentes estdo sujeitos a aprovacdo do CADE” (CADE. Ato de Concentragdo n° 08012.000409/00-36, de
23.8.2000. Requerentes: Novartis Consumer Health Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. DOU de
19.11.2000, Secdo 1, p. 2. Disponivel em <http://www.cade.gov.br> Acesso: 10 fev. 2008). “Ementa: Autos de
Concentragdo Econdmica. Contrato de Licenciamento. Artigo 54, § 3° da Lei n® 8.884/94 - faturamento.
Mercado Relevante: Oleos refinados em geral e maionese em geral. Dimensdo Geografica: nacional.
Tempestividade. Aplicagdo do art. 50 da Lei n® 9.784/99 - convergéncia dos pareceres da SEAE/MF, SDE/MJ,
ProCADE e MPF. Aprovagdao sem restrigdes. VOTO Conforme descrito no relatoério, o presente feito,
submetido a apreciacdo do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia (SBDC), trata da celebragdo de
“Contrato de Licenga de Marca” entre a Unilever Bestfoods Brasil Ltda (‘Unilever’) e a Cargill Agricola S/A
(‘Cargill’) , através do qual o Grupo Unilever licenciou a Cargill o uso das marcas Gourmet de maionese e
oleos comestiveis (com excegdo de azeites/6leos de oliva), Goumet Light de maionese e Gourmet Special Line
de 6leos comestiveis (com excecdo de azeites/6leo de oliva). Houve faturamento, no Brasil e no mundo,
superior a R$ 400 milhdes”. (CADE. Processo n® 08012.004942/2004-71. Requerentes: Unilever Bestfoods
Brasil Ltda e a Cargill Agricola S/A. Relator: Conselheiro Luiz Alberto Esteves Scaloppe. Julgado em
14.7.2005. Disponivel em <http://www.cade.gov.br> Acesso: 10 fev. 2008).

78 Art. 1.113 aart. 1.115, e art. 1.031, do Codigo Civil de 2002.
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Quanto a incorporagao, ela ocorre quando uma ou varias sociedades sdo absorvidas
por outra, a qual lhes sucede em todos os direitos e obrigacdes, contudo, para isso devem
todas aprova-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos de sociedade™.

A fusdo ocorre quando as sociedades se unem, para formar sociedade nova, que a
elas sucedera nos direitos ¢ obrigacdes. A fusdo determina a extingdo das sociedades que se
unem. A decisdo quanto a fusdo sera decidida pelas sociedades que pretendam unir-se, na
forma estabelecida pelos respectivos tipos societarios’.

Quanto a transformagdo da sociedade, ndo se trata de transferéncia da titularidade da
marca, tendo em vista que a empresa nao se extingue, ela apenas se converte em um novo tipo
societario. Contudo, no tocante a incorporacao ou fusdo ha sucessao de direitos e obrigacoes,
caso em que € necessaria a transferéncia de titularidade da marca para que se assegurem os
direitos as sociedades. A opg¢do pela realizacdo de um novo registro de marca, com ou sem
cancelamento do registro anterior, ndo seria uma modo adequada para se operar a
transferéncia de titularidade da marca, ainda que na pratica seja possivel observar casos nesse

sentido™®!

. Assim, aplicam-se aqui as mesmas regras da transferéncia de marcas por cessdo,
inclusive no que se refere a aprecia¢ao do 6rgéo de defesa da concorréncia’.

Cumpre observar que nos termos das Diretrizes Provisorias de Analise de Marcas do
INPI, determina-se que nessas situacdes, deve ser apresentado o documento que comprova a
incorporagdo ou fusdo, devidamente arquivado no Orgdo competente. Ademais, a empresa

incorporadora deve promover a transferéncia para todos os processos da empresa incorporada

ou fundida, do contrario serdo solicitados esclarecimentos quanto ao modo de transferéncia ou

79 Art. 1.116, do Codigo Civil de 2002.

760 Art. 1.119 e 1.120, do Cédigo Civil de 2002.

76! “Ementa: direito comercial. Propriedade industrial. Registro simultdneo de marca em classes afins. Sucessio
do fundo de empresa. Auséncia de averbagdo da transferéncia de titularidade. E ilicito que o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial, mediante revisdo administrativa e visando & corregdo de registro simultdneo em
nome de titulares distintos, cancele a titularidade deferida erroneamente por desconsiderar a colidéncia com
registros anteriores da mesma marca em classes afins. A incorporagdo do fundo de empresa da titular
origindria transfere a sucessora também a titularidade da marca, haja vista estar inclusa naquela universidade
juridica, afigurando-se indcua a invocagdo da auséncia da averbagdo da transferéncia [...]”. (BRASIL. Tribunal
Regional Federal da Segunda Regido. Apelacdo Civel n° 96.02.37369-5. Apelante: Seara Industria e Comércio
de Produtos Agropecuarios Ltda; Apelados: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI ¢ BUNGE
Alimentos S.A. Sexta Turma. Relator: Sr. André Fontes. Rio de Janeiro, 12.4.2004. Publicagdo: DJ-2,
26.05.2004, p. 210. Disponivel em: <http://www.trt2.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

762 Caso brasileiro da aquisi¢io da Kolynos pela Colgate, em que o aspecto central foi da acumulagdo das duas
marcas, centrais no mercado relevante, opta-se pela suspensdo voluntaria do uso da marca “KOLYNOS” e
suas extensdes (CADE, Ato de Concentracdo n° 27/1995. Requerente: K & S Aquisi¢des Ltda; Kolynos do
Brasil Ltda, Relator: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva. Disponivel em <http://www.cade.gov.br>
Acesso: 10 fev. 2008). Comentarios sobre o caso por BARBOSA, 2005.
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para que o titular realize as providéncias cabiveis junto ao INPI, sob pena de arquivamento do
pedido de anotagao™.

No caso de cisdo de sociedade, em que se cria uma segunda empresa, esta para passar
a ser titular de direitos sobre a marca registrada devendo solicitar a anotacdo da transferéncia,
do mesmo modo que no caso cessdo da marca, porém deve apresentar a documentagdo que
lhe ¢ pertinente. Se as marcas se mantiverem sob a titularidade da empresa cindida e essa
modificar seu nome empresarial ou sede, ele deve requer apenas a alteracdo de nome e/ou

sede junto ao INPI™®,

4.1.3.6 A titularidade do sucessor da pessoa natural

Em razdo de falecimento de pessoa natural, titular de marca registrada, pode se
realizar a transferéncia em virtude de sucessdo legitima ou testamentaria. Para operar essa
transferéncia devera ser requerida a anotacdo junto ao INPI.

No ato do pedido de transferéncia, deve ser apresentado o documento de
transferéncia para o espolio, assinado pelo inventariante. Ao herdeiro a quem couber, no
formal de partilha, o direito sobre a marca, para ter assegurada a transferéncia da titularidade
deve cumprir o disposto no § 1, do art. 128, da Lei n° 9.279, de 1996, ou seja, deve exercer
atividade efetiva e licitamente compativel com produto ou servigo € a marca registrada™. O

766

INPI realizara o exame do pedido de transferéncia, podendo deferir ou ndo o pedido’™.

Somente com a publica¢do das anotagdes se produzem efeitos em relagio a terceiros’.

763 Ttem 5.1.3.3, Resolugdo INPI n°® 51/1997.

764 Ttem 5.1.3.5, Resolugdo INPI n°® 51/1997.

765 «As pessoas de direito privado s6 podem requerer registro de marca relativo a atividade que exergam efetiva e
licitamente [...]” (art. 128, § 1°, primeira parte, da Lei n® 9.279/1996). Item 5.1.3.7 INPI, Resolucdo n°
51/1997.

66 Art. 136, 1, Art. 138, I, Lei n° 9.279/1996.

767 Art. 137, Lei n® 9.279/1996. Sobre esta questdo a jurisprudéncia ndo ¢ unanime. Segundo o Tribunal de
Justica da Bahia: “Ementa: Legitimidade ativa. Marca. Lei de protecdo da propriedade industrial. Legitimidade
ativa da empresa que ainda detém a propriedade da marca por ndo ter sido publicado no 6rgio oficial do INPI
o deferimento do pedido de transferéncia para terceiro até a data do ajuizamento da agdo. Prosseguimento do
julgamento do feito nos termos do art. 515, § 3° do CPC. [...] Reforma da sentenca para reconhecer a
legitimidade ativa da recorrente, € no mérito, julgar improcedente a a¢ao”. (BRASIL. Tribunal de Justiga da
Bahia. Apelagdo Civel n° 18.663-4/02. Acérddo n® 26.603, 2* Camara Civel, Rel. Juiza Conv. Cynthia Maria P.
Resende. Salvador, 01.04.2003. Disponivel em: <http://www.tjba.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
Distintamente, a posi¢do do Superior Tribunal de Justica: “Ementa: propriedade industrial. Marca.
Titularidade. Transferéncia. A falta de registro da transferéncia ndo impede que o cessionario defenda seu
direito ao uso exclusivo. Interpretacao dos artigos 87 e 88 par. 1. do cddigo da propriedade industrial [...]”
[artigos da Lei n® 5.772/1971; seu art. 88, 1, corresponde ao art. 134 da lei 9.279/1996]. (BRASIL. Superior
Tribunal de Justiga. Recurso Especial n° 36.102-8 RJ (1993/0017082-1). Recorrente: Rouver Group Ltda.
Recorrido: Os mesmos. Terceira Turma. Relator: Ministro Eduardo Ribeiro. Brasilia, 28.2.1994. Publicacgio:
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Em caso de morte de um dos sécios, numa sociedade de dois, ainda que isso faca
extinguir o contrato, hd entendimentos no sentido de se tolerar a sobrevivéncia da empresa até
que os eventuais sucessores do falecido decidam, com o socio remanescente, se perdura ou

nao a sociedade’™®

. Nessas situagdes ndo surge propriamente uma co-titularidade, ainda que
diversas pessoas tenham direitos sobre a marca, pois enquanto existir a empresa, sera dela a

titularidade.

4.1.3.7 A co-titularidade de marcas

A co-titularidade sobre uma marca existe quando dois ou mais titulares, os quais tém,
cada um deles, uma percentagem ou uma porg¢ao ideal sobre a marca como um todo. Todos os
co-titulares sdo proprietarios da marca e tém assegurados os direitos sobre ela, porém nenhum
deles é proprietario da marca por si s6'”.

No contexto normativo internacional, o Acordo TRIPS™, ndo trata desta relagio,
contudo, em seu artigo 2° remete a Convengdo da Unido de Paris, a qual em seu artigo 5°,

C(3) estabelece:

O uso simultdneo da mesma marca em produtos idénticos ou semelhantes por estabelecimentos
industriais ou comerciais considerados co-proprietarios da marca, segundo os dispositivos da
lei nacional do pais onde a prote¢do ¢ requerida, ndo impedira o registro nem diminuird, de
maneira alguma, a prote¢do concedida a referida marca em qualquer dos paises da Unido,
contando que o referido uso ndo tenha como efeito induzir o publico em erro nem seja

contrario ao interesse publico’"".

Com fundamento nesse dispositivo, tem-se que como os demais bens imateriais, a
marca pode ser de titularidade de diversas pessoas, fisicas ou juridicas, de direito publico ou

privado, nacionais ou estrangeiras, em regime de co-titularidade. O que permite a co-

DJ 28.03.1994 p. 6315. RSTJ vol. 59 p. 319. Disponivel em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan.
2008).

768 Nesse sentido, o Tribunal de Justica da Bahia: “Ementa: Marca de industria, de comércio e de servigos.
Indenizagdo por danos moral e material. Inocorréncia de uso indevido. Improcedéncia do pedido conquanto a
morte de um dos socios, numa sociedade de dois, faca extinguir o contrato, tolera-se a sobrevivéncia da
empresa até que os eventuais sucessores do falecido decidam, com o socio remanescente, se perdura ou ndo a
sociedade. Sendo a empresa a autora da ag@o, ndo ha que se falar em suspensdo processual para habilitagdo.
Preliminar rejeitada”. (BRASIL. Tribunal de Justiga da Bahia. Primeira Camara Civel. Apelagdo Civel n°
8.192-5/93. Acdrdao n°® 8711. Relator Des. Lourival de Jesus Ferreira. Salvador, 17.11.1993. Disponivel em:
<http://www.tjba.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

" MARTINEZ MEDRANO, Gabriel; SOUCASSE, Gabriela M. Las marcas de fibrica. La regulacién del
condominio sobre una marca de fabrica, industria o comercio en el derecho argentino. Buenos Aires: La Ley,
2002, 1094.

770 Acordo TRIPS.

" Art. 5°, C (3), Convengio da Unido de Paris.
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propriedade e, destarte, o uso simultaineo da mesma marca, em produtos idénticos ou
semelhantes, por distintas pessoas, em consonancia com a legislacdo nacional”.

Nesse sentido, de acordo com o disposto na Convenc¢do da Unido de Paris, ficou a
critério das legislagdes nacionais disporem sobre a co-titularidade, por um lado, de modo a
ndo impedir o registro nem diminuir a protecdo concedida a referida marca e, por outro, de
modo a assegurar que o uso comum da marca nao induza o publico em erro nem seja contrario
ao interesse publico. Muitas legislacdes nacionais regulamentaram expressamente esse regime
em seu ordenamento juridico interno’”>. Este ndo foi o caso do Brasil.

A legislacdo brasileira ndao apresenta disposicao expressa sobre a co-titularidade em
marca, € tampouco o proibe. No entanto, na pratica, ainda que se admita o uso por mais de
uma pessoa, como nos casos de marcas coletivas ou no caso de licenciamento de marca, na
pratica, a co-titularidade em marcas tem sido rejeitada no Brasil™*.

No Brasil, alguns doutrinadores manifestam-se contrarios a possibilidade de co-
titularidade em marca’”. Em geral, os argumentos contrarios a co-titularidade das marcas
fundam-se em distintas hipoteses, tais como: a dificuldade de se identificar a origem
(subjetiva) do produto ou servico e a inseguranga que isso poderia causar o consumidor; a
utilizagdo indevida da marca ou seu uso em produtos ou servicos que ndo satisfazem as
expectativas dos consumidores, por um ou alguns dos co-titulares”®; e a possibilidade de
perda do carater distintivo do sinal pela exploragdo de co-titulares de uma mesma marca’”’.
Contudo, trata-se de hipdteses, as quais mereceriam um estudo aprofundado com a busca e

analise de casos empiricos.

2 Especialmente da legislagio em matéria de direitos de marcas, direito da concorréncia e direito do
consumidor.

77 Na Franga, uma decisio judicial de 1900 ja havia reconhecido a existéncia da co-titularidade de marca (cf.
sentenca do Tribunal de Cassagdo de 5 de margo de 1900). O art. L.712-1 do Coédigo da Propriedade
Intelectual prevé a co-titularidade, mas nao a regula. A normativa comunitaria, com base na Diretiva européia
de marcas, admitir ndo s6 uso plural de marca como também a co-titularidade (co-propriedade) (Art. 8.1 in
fine, da Diretiva de marcas) (VAQUEZ LEPINETTE, 1996). Na Argentina, a legislagdo prevé expressamente
a possibilidade de co-titularidade em marcas (Art. 9, Lei n® 22.362/1981).

7™ Conforme informacdes prestadas no Relatorio do Brasil e no Relatorio do Comité Executivo encarregado do
estudo da Questdo Q194: O impacto da co-titularidade dos direitos de propriedade industrial e intelectual em
sua exploracdo, da Association Internationale Pour La Protection De La Propriété Intellectuelle (AIPPI).
Segundo consta neste estudo, no ambito dos paises considerados no relatério da AIPPI, o Brasil é o tinico pais
em que se busca excluir a possibilidade de co-titularidade de um direito de propriedade intelectual: o direito de
propriedade industrial sobre marca registrada. (ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA
PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. Summary Report. Question Q194 The Impact of
Co—Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation® 2007. Executive Committee Meeting in
Singapore 5 - 10 October, 2007. p. 2). Ainda BARBOSA, 2008, p. 263.

7 AFFONSO CELSO, 1988, p. 89-90; BARCELLOS, p. 125.

" MARTINEZ MEDRANO, SOUCASSE, 2002.

777 Esta é a posicdo expressada nos relatorios dos grupos dos EUA e Africa do Sul. (AIPPI, Summary Report,
Question Q194, p.)



162

Esses argumentos voltam-se aos possiveis abusos no uso de marcas que poderiam
afetar o consumidor. Assim, de fato, essas questdes ndao impedem a admissdo da co-
titularidade em marcas, contudo, para que se possa evitar que essas hipdteses ocorram na
pratica, seria possivel a regulamentacdo de uso da marca.

Juridicamente, ndo ha regras impedindo a co-titularidade em marcas na legislagdo
brasileira, ¢ a Convencdo da Unido de Paris prevé essa situagdo. Muitos paises prevéem a

778

possibilidade da co-titularidade em sua legislagdo interna’*". Além disso, em varios paises

onde ndo ha disposi¢ao expressa a esse respeito, na pratica, ela é aceita’”.

O regime da co-titularidade de marca, na pratica, pode ser uma solug¢ao para casos de
parcerias publico-privadas e cooperagdo de entidades em atividades de pesquisa e
desenvolvimento de produtos que resultam na co-titularidade de direitos, tais como patentes
ou registros de desenho industrial, por exemplo. No entanto, deve-se levar em consideragao
sempre a ressalva de que o referido “uso nao tenha como efeito induzir o publico em erro nem

seja contrario ao interesse ptblico”.”®

4.1.4 A titularidade de direitos sobre marcas coletivas

Um regime de prote¢do de marcas que admite o uso por uma pluralidade de usuarios,
porém que a titularidade de direito ¢ individual, € o regime de protecao das marcas coletivas.
Contudo, cabe observar que no inicio dos anos 1900, a doutrina entendia que a marca

coletiva ndo era da titularidade exclusiva de pessoa juridica, mas de titularidade comum de

7% Como a Franga (art. L.712-1 do Cédigo da Propriedade Intelectual prevé a co-titularidade, mas nio a regula
(FRANCA. Coédigo da Propriedade Intelectual. Disponivel em: <http://www.legifrance.gouv.fr>. Acesso em:
10 set. 2007). A normativa comunitaria, com base na Diretiva européia de marcas, admitir ndo sé uso plural de
marca como também a co-titularidade (co-propriedade) (Art. 8.1 in fine, da Diretiva de marcas). Na Argentina,
a legislacdo prevé expressamente a possibilidade de co-titularidade em marcas (Art. 9, Lei n® 22.362/1981).

" Conforme VAZQUEZ LEPINETTE, ainda que a legislagdo espanhola ndo regule expressamente a co-
titularidade de marca, ela faz uma breve men¢do no art. 41.2 da Lei de Marcas, e levando em conta que
historicamente a legislagdo a reconhecia admite-se a co-titularidade de marca (cf. art. 11 do Estatuto da
Propriedade Industrial). Em outros paises o reconhecimento legal ou simplesmente jurisprudencial desta figura
demonstra admitir a co-titularidade de marca. Na Italia, a jurisprudéncia, apds um periodo de negagdo (cf.
sentencia do Tribunal de Mildo de 18 de janeiro de 1962), passa a admiti-la (cf. sentenga do Tribunal de Milao
de 24 de fevereiro de 1977). Nos Estados Unidos, este regime foi objeto de reconhecimento jurisprudencial no
caso Diamond v.Sunsweet, pela resolucdo da U.S. Patent and Trademark Trial and Appeal Board, de 29 de
novembro de 1979 (Ver comentario e referéncias em VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 204-205).

80 Art. 5°, C (3), Convengio da Unido de Paris. Ver documentos apresentados a2 AIPPI, em resposta a questio
Q194 [...]. Sobre a co-titularidade de marca registrada ver FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre
Derecho de Marcas. 2 ed. Madrid: Marcial Pons ediciones Juridicas y Sociales, 2004, p. 217 e ss; VAZQUEZ
LEPINETTE, 1996. No direito argentino, onde ha regras regulando a co-titularidade, MARTINEZ
MEDRANO, SOUCASSE, 2002; BERTONE, CABANELLAS, p. 107 e ss. MARZOTI, Osvaldo J. Derecho
de los negocios internacionales. 3 ed. Buenos Aires: Astrea, 2003, vol. 2, p. 190.
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varios individuos os quais a empregam uti singuli. Tratava-se de um regime de co-titularidade
fundado em uma relacdo associativa, com personalidade juridica propria ou ndo, que os
vinculava e autorizava o uso da marca nos termos do regulamento ou convencido que o0s
ligaram™'. Contudo, essa concep¢do mudou, seja nos termos das normas internacionais ou do

ordenamento juridico interno brasileiro, conforme sera analisado.

4.1.4.1 Os sujeitos de direitos

Segundo o art. 7his, da Convencao da Unido de Paris, a marca coletiva refere-se a
marca pertencente a determinada coletividade cuja existéncia ndo seja contraria a lei do pais
de origem, independente de a coletividade possuir um estabelecimento industrial ou comercial
e/ou estar estabelecida no pais ou que se constitua conforme a legislacdo do pais onde se

requer sua protecdo .

Essa norma ao mencionar “existéncia”, faz pressupor que a
coletividade tenha personalidade prépria.

De acordo com a legislagdo brasileira, somente pode ser requerente e, por
conseguinte, titular da marca coletiva, a pessoa juridica representativa de coletividade, que
podera exercer atividade distinta da de seus membros™’.

No entanto, a marca deve guardar correspondéncia com os produtos ou servigos
provindos dos membros da entidade coletiva, pois sdo os membros quem usam a marca para
identificar seus produtos ou servigos, € ndo a entidade coletiva’™:.

Com isso, tem-se que a qualidade de titular de marca coletiva corresponde a entidade
representativa da coletividade, com personalidade juridica propria, distinta da de seus
membros, cuja existéncia ndo seja contraria a lei do pais de origem, independente de ela
possuir estabelecimento no Brasil™,

A legislacdo ndo faz distin¢do entre as pessoas juridicas de direito publico ou direito
privado, nacionais ou estrangeiras, com sede no Brasil ou no exterior, nos termos da lei. Desse

modo, apenas a entidade que assumir personalidade juridica, pode ser titular de marca

coletiva, devendo observar as exigéncias legais a cada caso.

! BENTO DE FARIA, 1906 p. 116-7.

82 Art. 7bis (1) (3), da Convengéo da Unido de Paris.

8 Art. 128, § 2°, Lei n° 9.279/1996.

78 Art. 123, 11, Lei n° 9.279/1996.

785 Com base no art. 7bis da Convencéo da Unido de Paris e art. 123, III, Lei n® 9,279/1996.
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4.1.4.2 A titularidade de marca coletiva

Assim, no tocante as marcas coletivas, t€ém-se como sujeitos, por um lado, o titular
da marca a quem se assegura o direito sobre a marca, e, por outro, a figura do usudrio da
marca, ao qual se concede o uso da marca. Quanto ao usudrio, a marca sera utilizada pelos
membros da entidade coletiva, com personalidade distinta da coletividade, para identificar
seus produtos ou servigos’™.

Em relagdo ao uso da marca, a legislagdo determina que a entidade estabelegca um
regulamento de uso da marca coletiva. Esse regulamento servird de base para os usuarios da
marca, membros da entidade coletiva, utilizar a marca nas condi¢des determinadas pela
coletividade, sob pena de extingdo da marca’™. O uso da marca coletiva pelos usuarios
autorizados no regulamento, independente de contrato de licenga’™.

Nesse sentido, na ocasido do pedido de registro de marca coletiva, o requerente deve
apresentar o regulamento de utilizagdo, dispondo sobre condi¢des e proibicdes de uso da
marca, ¢ enquadrar seu pedido nas classes correspondentes aos produtos ou servigos
provindos dos membros da entidade coletiva™.

No que tange a possibilidade de a entidade renunciar a marca, isso dependera de
autorizagdo prevista no regulamento de utilizacdo, no contrato social ou estatuto da propria
entidade. Do contrario ndo se admite a rentincia ao registro de marca coletiva™’. Cumpre
observar que quaisquer alteragdes que sejam feitas no regulamento de utilizacdo devem ser
comunicadas ao INPI, sob pena de ndo ser considerada™'.

Com relagdo a transferéncia da marca coletiva, em alguns paises, a legislagdo
expressamente ndo admite sua transmissdo * . No entanto, como outras legisla¢des
estrangeiras, a legislagdo brasileira ndo menciona nada sobre a matéria™. Ainda que se

apliquem as regras gerais em relacdo as marcas, no tocante a transmissao por sucessdo de

780 Art. 123, 111, Lei n® 9.279/1996.

ST Art. 151, 1, Lei n° 9.279/1996.

7% Art. 150, Lei n® 9.279/1996.

8 Art. 128, § 2°, Art. 147, Lei n° 9.279/1996. Ver ainda Item 1.5 das Diretrizes do INPI

™0 Art. 152, Lei n° 9.279/1996.

P! Art. 149, Lei n° 9.279/1996.

72 Em alguns paises, ¢ expressamente proibida a transmissio da marca de certificagio, como ¢ o caso do
Uruguai. (BUGALLO MONTANO, Beatriz. La proteccion juridica del slogan publicitario en el derecho
comparado. Montevideo: Universidad de Montevideo, 2005, p. 169)

793 Assim como os legisladores dos EUA, Italia, Espanha e Venezuela (UZCATEGUI ANGULO, 2006, p. 78).
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empresas, ela parece ndo admitir, ao estabelecer que quando a entidade titular de marca de
certificagio deixa de existir extingue-se a marca’.

Além disso, ndo se admite o registro, por terceiros, de marca de certificacdo que ja
tenha sido usada e cujo registro tenha sido extintos, antes de expirado o prazo de cinco anos,
contados da extingdo do registro™. De modo semelhante, mas com suas particularidades,

regula-se a titularidade sobre marcas de certificacao.

4.1.5 A titularidade de direitos sobre marca de certificacao

Ha registros apontando que as marcas originaram-se na Idade Média. A marca a
época era aposta pela autoridade publica, e ndo pelo fabricante, com o fim de constatar a
conformidade dos produtos com os tipos regulamentares’°. Com finalidade semelhante, na
atualidade, existem as marcas de certificagio "', que sdo utilizadas para atestar a
conformidade de um produto ou servigo com determinadas normas ou especificagdes
técnicas’ .

No que se refere as marcas de certificagdo, o Acordo TRIPS ndo as define em seu
texto. Assim, fica a critério das legislagdes nacionais regularem sua protecdo, contudo, se o
fizerem, devem observar as disposi¢des relativas as marcas. Desse modo, ao ajustarem suas
normas internas em consonincia este Acordo, varios paises’ incorporaram a prote¢do da
marca de certificacdo®, como ¢ o caso do Brasil®”".

Conforme mencionado, de acordo com a lei brasileira, as marcas de certificagao
referem-se a um tipo de marca passivel de ser protegida por direito de propriedade

2
180

industrial™ . Em regra, nos distintos paises, como ¢ o caso do Brasil, os direitos relativos a

P4 Art. 151, 1, Lei n° 9.279/1996.

73 Art. 154, Lei n° 9.279/1996.

76 HAMMES, 2002, p. 354.

7 Segundo UZCATEGUI ANGULO, o termo “marcas de certificagio”, em inglés Certification Trade Marks,
foi primeiramente usado na Gra-Bretanha, Se¢do 37.6 e Anexo 1, do Trademark Act de 1938 (UZCATEGUI
ANGULO, 2006).

% Lei n° 9.279/1996.

" Em regra, nos distintos paises, como ¢ o caso do Brasil, os direitos relativos a marca de certificagdo surgem a
partir do registro validamente concedido. No caso do Reino Unido, EUA e Espanha, por exemplo, o registro
deve ser realizado na categoria determinada para se caracterizar marca de certificacdo, e deve observar certas
condigdes e requisitos especificos a esse tipo de marca (Ver UZCATEGUI ANGULO, 2006, p. 74-75).

%0 Uma profunda analise de direito comparado sobre a marca de certificagio é realizada por UZCATEGUI
ANGULO, 2006.

%01 UZCATEGUI ANGULO, 2006, p. 57-58.

5% Art. 2°, 11, Lei n° 9.279/1996.
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marca de certificacdo surgem a partir do registro validamente concedido®”

. Para isso, o
requerente da marca deve atender aos requisitos objetivos e subjetivos, assim como as
condicdes exigidas para sua concessao.

Em geral, a essas marcas aplicam-se as mesmas regras relativas as marcas de produto
ou servigos, porém, ressalva-se que ha disposigdes que sdo a elas aplicaveis e que precisam
ser observadas. Essas disposi¢des especiais implicam em importantes particularidades no que

tange a titularidade de direitos®*.

4.1.5.1 Os sujeitos de direitos

A marca de certificacdo ¢ usada “para atestar a conformidade de um produto ou
servico com determinadas normas ou especificagdes técnicas, notadamente quanto a
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada”.*®®

Com isso, em relagio as marcas de certificacio, tem-se a figura do certificador. E o
certificador que pode requerer a marca. Para isso, ele deve exercer essa atividade (certificar)

efetiva e licitamente®®

, direta ou indiretamente, através de empresas que controlem direta ou
indiretamente. Nesse sentido, a pessoa deve ter competéncia (capacidade técnica) para exercer
a fun¢ao de certificar®”.

Além disso, o requerente da marca ndo pode exercer atividade que guarde relagdo

8 Conforme Uzcategui Angulo,

direta ou imediata com o produto ou servico a ser certificado
a pessoa que certifica precisa ter certos atributos como a independéncia e a transparéncia a
fim de garantir “a eficdcia da funcdo de certificagdo no mercado e frente ao consumidor final
pelos produtos ou servigos certificados”.**

A competéncia (técnica) e a independéncia do titular ndo sdo levadas em

consideracdo de maneira uninime nas legislagdes como requisito para o registro ou

803 Contudo, no caso do Reino Unido, EUA e Espanha, o registro deve ser realizado na categoria determinada
para que se caracterizar marca de certificagdo, o que deve observar certas condigdes especificas (Ver
UZCATEGUI ANGULO, 2006, p. 74-75).

804 Art. 128, § 3°, e arts. 147 a 154, da Lei n°® 9.279/1996.

% Lei n° 9.279/1996.

806 Art. 128, § 1°, Lei n® 9.279/1998. Item 1.5. INPL. Resolugdo n® 51, de maio de 1999. Diretrizes Provisorias de
Analise de Marcas.

%7 A competéncia para certificar apresenta diferentes significados em diferentes paises e, em alguns paises como
Franga, Espanha e Reino-Unido, ha necessidade de ser acreditado o certificador perante o 6érgao administrativo
correspondente (UZCATEGUI ANGULO, 2006, p. 76).

808 Art. 128, § 3°, da LPI

%09 Segundo Uzcategui Angulo, trata-se da afirmagio técnica sobre a presenca de um ou mais atributos de valor
diferencial em produtos ou servigos (UZCATEGUI ANGULO, 2006, p. 83).
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manutengdo de marca de certificagdo. Trata-se de uma tendéncia que se vem consolidando em
virtude das exigéncias do proprio mercado, para dar maior confianga aos usudrios e
consumidores de produtos e servigos com marca de certificagdo®"’.

A lei ndo estipula que sdo as pessoas que podem ser titular desse tipo de marca, se
pessoas naturais ou juridicas, de direito publico ou privado. Assim, entende-se que qualquer
delas pode ser titular desde que cumpra com as exigéncias do registro. Assinala-se que em
alguns paises ndo se admite que a pessoa fisica seja titular de marca de certifica¢do, como € o
caso da Franga®'".

Em relagdo as pessoas de direito privado, para elas poderem requerer o registro de

812

marca devem comprovar que exercem a atividade efetiva e licita®”, no entanto ndo podem

exercer atividade que guarde relagdo direta ou imediata com o produto ou servigo a ser

certificado®”.

4.1.5.2 A titularidade da marca de certificacio

Uma importante caracteristica da marca de certificagdo como sinal distintivo esté
ligada a sua titularidade, ou seja, o titular da marca ndo € a pessoa que usa a marca sobre 0s
proprios produtos ou servigos®'*.

Existe uma absoluta separacdo, ¢ que deve ser permanente, entre a figura do titular
da marca e seus usuarios®”. Essa separa¢do, conforme mencionado, busca garantir a eficacia
da atividade certificadora, sua transparéncia e independéncia, frente ao consumidor final pelos
produtos ou servigos certificados.*'

A titularidade da marca de certificagdo ¢ determinada de modo bastante ampla na lei,
admitindo como titular, em regra, as pessoas naturais ou juridicas, de direito publico ou

privado. No entanto, com as ressalva de que o titular ndo fabrique ou comercialize produtos

810 UZCATEGUI ANGULO, 2006, p. 102.

811 Art. L.715-3, do Cédigo de Propriedade Intelectual Francés (UZCATEGUI ANGULO, 2006).

#12 As pessoas juridicas de direito privado para que possam gozar do uso exclusivo de uma marca precisam ter
adquirido personalidade, isto €, que sejam legalmente reconhecidas (BENTO DE FARIA, 1906 p. 116). A falta
de personalidade juridica pode prejudicar os direitos das pessoas fisicas organizadas (na forma de sociedade de
fato), em especial em razao das restrigdes impostas as marcas coletivas (Art. 128, § 2°, Lei n® 9.610/1996).

813 Art. 128, § 3°, da

$14 UZCATEGUI ANGULO, 2006, p. 73-74. Exclui-se o uso da marca de forma direta por parte do titular.
(“principio da transparéncia” DAWSON apud UZCATEGUI ANGULO, 2006, p. 146)

815 UZCATEGUI ANGULO, 2006, p.148

816 UZCATEGUI ANGULO, 2006, p. 83.
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ou servigos idénticos ou similares para os quais requeira o registro da marca®’, em virtude do
principio da ndo-utilizagdo da marca por seu titular.

Quaisquer pessoas, que ndo o titular, que fabriquem ou comercializem o produto ou
servigo objeto de certificacdo, e que cumpram com as exigéncias e condi¢des para certificagao
podem utiliza-la, nos termos das medidas de controle impostas pelo titular®'®.

Em razdo disso, o titular da marca, na ocasido do pedido, devera apresentar além dos
documentos e informagdes em relagdo as caracteristicas do produto ou servico objeto de
certificagdo, as medidas de controle que serdo adotadas por ele em relagdo ao uso da marca®"”.

Quanto a transferéncia da marca, em alguns paises, a legislagdo expressamente nao

admite a transmissdo de marca de certificacdo®

. A legislacao brasileira, como ¢ o caso de
outras leis, ndo estabelece expressamente a possibilidade de transmissdo de marca de
certificagdo.” No entanto, ela parece ndo autorizar a transmissao sucessoria, ao estabelecer
que quando a entidade titular de marca de certificacdo deixa de existir extingue-se a marca®**.

Além disso, nao se admite por terceiros o registro de marca de certificagdo que ja
tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos, antes de expirado o prazo de cinco
anos, contados da extin¢do do registro®.

Assim, tém-se varias particularidades pertinentes aos distintos regimes de proteg¢ao
de marcas. Essas peculiaridades, em geral, ndo encontram respaldo nos distintos regimes de
protecdo dos bens imateriais, como por exemplo, a questdo de se conceder direitos somente as
pessoas juridicas.

Diante desse estudo, tem-se que a analise dos distintos regimes de prote¢do de bens
por direitos de propriedade intelectual, em suas particularidades, permite associar alguns tipos
de bens e modo de atribuicdo da titularidade de direitos, especialmente para fins de aplicagdo
das normas.

No entanto, por outro aspecto, observa-se que, em relagdo a determinados bens, em si

mesmos, exige-se uma analise separada em virtude das distintas regras que regulam os bens.

817 Na Espanha, além de proibir que o titular seja usuario da marca em seus proprios produtos e servigos, proibe-
se que o titular da marca de certificacdo esteja vinculado economicamente com os usudrios desta, conforme a
Lei 17/2001 e D-486. Isso pode ser fundamento para o cancelamento de marca, caso tenha sido registrada
(UZCATEGUI ANGULO, 2006, p. 79).

818 Art. 148, Lei n® 9.279/1996. Comentarios sobre o regulamento de utilizagdo da marca Ver UZCATEGUI
ANGULO, 2006, p. 76-77.

*1% Art. 148, Lei n° 9.279/1996.

%20 Em alguns paises, ¢ expressamente proibida a transmissdo da marca de certificagdo, como ¢é o caso da Franga,
(UZCATEGUI ANGULO, 2006, p. 78), e do Uruguai. (BUGALLO MONTANO, 2005, p. 169)

821 Assim como os legisladores dos EUA, Italia, Espanha e Venezuela (UZCATEGUI ANGULO, 2006, p. 78).

2 Art. 151, 1, Lei n° 9.279/1996.

2 Art. 154, Lei n° 9.279/1996.
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Isso parece ter principalmente devido as (novas) modos de organizagdo das pessoas € o
interesse dessas pessoas organizadas sobre o uso do bem. Como exemplo disso, tem-se as
regras relativas as marcas coletivas, obras coletivas, derivadas, em co-autoria e audiovisuais.
O que dissociou a maneira de regular os bens ndo por seus aspectos objetivos, mas sim
subjetivos.

Com isso, considera-se que sdo muitas as questdes que merecem ainda ser refletidas

em relacgao a titularidade sobre os bens imateriais.
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5 CONSIDERACOES FINAIS

1. A proposta deste estudo de analisar a titularidade sobre os bens imateriais, no
ambito dos direitos de propriedade intelectual, buscando identificar quem sdo os sujeitos de
direitos sobre esses bens impde um grande desafio, por um lado, devido a complexidade do
tema, e por outro, em virtude das diferencgas que se estabelecem em relagao aos distintos bens.
Os varios regimes instituidos para proteger e regular esses direitos diferenciam-se no sentido
de se adaptar as caracteristicas de cada bem imaterial tutelado.

2 O ordenamento juridico internacional, que busca estabelecer regras minimas para
os legisladores nacionais em matéria de direitos de propriedade intelectual, ao estipular essas
regras, deixa ampla flexibilidade para os paises regularem os aspectos subjetivos desses
direitos, incluindo-se a titularidade sobre os bens imateriais. Sob este aspecto, as normas
atentam especialmente para o tratamento dos estrangeiros residentes no exterior, estipulando
regras como o tratamento nacional e a reciprocidade.

3 Desse modo, muitos paises, em seu ordenamento juridico interno, estabelecem
distintos regimes de atribui¢do da titularidade sobre os diferentes bens imateriais.
Particularmente no caso do Brasil, a partir deste estudo, é possivel observar importantes
distingdes quanto a atribuicdo da titularidade de direitos sobre os diferentes bens imateriais.

4. Ademais, no tocante a cada um dos bens imateriais, aplicam-se regimes juridicos
distintos de acordo com as particularidades correspondentes ao bem. Diante disso, a proposta
inicial de partir o estudo pelas obras intelectuais (literarias, artisticas e cientificas), programa
de computador, artistas intérpretes e executante, fonogramas, radiodifusdo, invengdo, modelo
de utilidade, desenho industrial, cultivar e marca, exigiu uma reestruturacao.

4.1 No que se refere as obras intelectuais, tornou-se necessaria a dissociacdo da
analise da titularidade das obras devido as diferentes regras aplicaveis as obras derivada, em
co-autoria, coletiva e audiovisual.

4.2 Em relagdo as marcas, separou-se o estudo da titularidade em relacdo as marcas
de produtos ou de servicos, as marcas de certificacdo e as marcas coletivas.

5. Quanto aos bens imateriais, os elementos objetivos que os caracterizam e os quais
recaem sua prote¢do guardam relacdo com a atribuicdo da titularidade sobre o bem. A

originalidade que se consubstancia na criacdo, atribui originaria dos direitos ao seu autor. A
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novidade, associada a inventividade, atribui a titularidade ao primeiro inventor ou pessoa
através dele legitimada que requerer a patente do invento, registro do desenho industrial ou
certificado de cultivar. A distintividade, que ndo corresponde a um ato de criagdo ou
invencdo, estd relaciona a funcdo da marca que assinala produto ou servigco fabricado,
comercializado ou prestado pelo titular.

6. Em relagdo as criagdes intelectuais, a aquisicao da titularidade sobre o bem guarda
relacdo direta com as formalidades exigidas ou ndo, como ¢ o caso do registro, para a
constituigdo do direito.

6.1 Devido as formalidades exigidas, no caso o registro (desenho industrial), patente
(invencdes e modelos de utilidade) ou certificado (cultivar), os direitos conferidos, em
principio, ao autor, pessoa natural, podem se constituir originariamente a pessoas que nao o
autor, seja pessoa natural ou juridica.

6.2 No que se refere as obras intelectuais, aos programas de computador, aos artistas
intérpretes e executantes, a aquisicdo da titularidade independe de registro e, assim, em
principio ¢ conferida ao autor.

6.3 Ha excegoes a essa regra da autoria. Em relagdo a aquisi¢ao da titularidade sobre
as obras intelectuais, pode o organizador ser o titular originario da obra coletiva. No tocante
aos programas de computador, o organizador ¢ o titular originario do programa caracterizado
como obra coletiva, bem como ao empregador confere-se a titularidade da criacdo de servico.
O organizador e o empregador podem ser pessoas naturais ou juridicas.

7. Quanto aos sujeitos, nem todas as pessoas, naturais ou juridicas, podem ser
titulares sobre os bens imateriais.

7.1 A pessoa natural pode ser titular de direitos morais e patrimoniais sobre as obras
intelectuais, a interpretacdo ou execugdo, a producdo de fonograma, o programa de
computador, a inven¢do, o modelo de utilidade e o desenho industrial. Nao serd, em regra,
titular sobre a radiodifusdao em si, atividade caracteristicamente realizada por pessoa juridica
legalmente constituida e registrada.

7.2 Quanto as marcas, a pessoa natural pode ser titular de marca de produto e de
servico e de marca de certificacdo, mas nao de marca coletiva.

7.3 No que se refere a pessoa juridica, a titularidade limita-se aos direitos
patrimoniais.

7.3.1 A pessoa juridica pode ser titular originaria de direitos que independem de

registro quando houver previsao legal (e.g.obra coletiva).
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7.3.2 Nos casos em que se exige registro para a constituicdo do bem, pode a pessoa
juridica ser titular origindria, no caso de patente de invencao, de modelo de utilidade ou de
registro de desenho industrial, desde que legitimada pelo autor do invento ou da criacdo, seja
por estipulacdo legal ou por ato, entre vivos ou por causa de morte.

7.3.3 Quanto as marcas, a pessoa juridica pode ser titular de qualquer tipo de marca,
desde que atendidas as exigéncias e condigdes legais.

8. Em relacdo a titularidade das cria¢des realizadas por empregado, bem como ao
prestador de servigos ou outra atividade laboral, hd distintas regras em relagdo aos bens
imateriais. No entanto, ndo hé previsoes nesse sentido em relagdo as marcas.

8.1 Em relacao as obras protegidas por direitos de autor e conexos, nao ha previsao
legal expressamente tratando das cria¢des realizadas em virtude de contrato de trabalho ou
prestacdo de servigo. Nesse caso, a liberdade contratual também fica restrita aos termos da lei,
por exemplo, ha limite temporal no caso de cessdo de obras futuras. Além disso, ¢ vedada a
cessdo de direitos de artistas e executantes.

8.2 No que se refere ao programa de computador, ele pode ser caracterizado como
‘criacdo de servigo’, de titularidade do empregador, ou ‘criagdo livre’, de titularidade do
empregado. Nao ha previsdo expressa quanto a co-titularidade entre empregado e empregador,
no entanto, considera-se que € possivel haver ‘criacdo comum’.

8.3 Quanto a invencdo, ao modelo de utilidade e desenho industrial, o invento
realizado pelo empregado pode se caracterizar como ‘invencdo de empresa’, ‘invengdo de

servigo’, ‘invencao livre’ e ‘invengdo comum’. Nos dois primeiros casos, a titularidade ¢

O~

exclusiva do empregador, ressalvado o direito de nominacao do inventor. A invengao livre
de titularidade exclusiva do empregado. No caso da inven¢do comum, atribui-se em comum o
direito ao empregado e empregador.

8.4 Em relagdo as cultivares, hd a as obtengdes vegetais podem se caracterizar como
‘obtengdes de servigo’ ou ‘obtencdes comuns’, assegurando-se na primeira a titularidade ao
empregador, e na segunda a ambos, empregado e empregador.

8.5 No tocante a cultivar, inven¢do, modelo de utilidade e desenho industrial, quando
o direito ¢ atribuido em comum ao empregado e empregador, em regra, o exercicio do direito
exclusivo de exploragdo ¢ conferido ao empregador e ao empregado garante-se uma
remunera¢do justa. Ainda, cumpre observar que ha regras especiais para os empregados da
Administragdo Publicas, e particularmente para os empregados de instituicdes tecnologicas e

cientificas do setor publico.
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8.6 Em quaisquer desses casos, podem as partes, contratante e contratado,
convencionar de modo diverso a atribuicao da titularidade, nos termos da lei, especialmente
no que se referem aos direitos patrimoniais sobre o bem imaterial.

9. Quanto a transmissdo da titularidade por cessao dos direitos, que pode ser total ou
parcial, em geral, ela ¢ admitida no que se trata dos direitos patrimoniais. Nao ¢ admitida no
caso de direitos de artistas intérpretes e executantes. Em relagdo as marcas deve observar as
restricdoes legais. Em geral, os bens tutelados por direitos de propriedade industrial ficam
sujeitos a apreciagdo dos 6rgaos de defesa da concorréncia, de acordo com a situagao.

10. Nos casos de licenciamento ou autoriza¢do de uso a titularidade nao € transferida,
mas sim o exercicio de certos direitos de propriedade intelectual. Em regra, quem pode
licenciar ¢ o titular do direito. Um caso particular estd previsto em matéria de direitos
autorais, em que as associagoes de titulares de direitos autorais pode autorizar terceiros a usar
a obra, no entanto, dentro dos limites de seu estatuto.

10.1 O licenciamento pode ser de carater voluntario, total ou parcial. Podem ser
registrados os contratos para fins de gerar efeitos erga omnes. Quanto a isso, conforme o caso,
os contratos envolvendo direitos de propriedade industrial estardo sujeitos a apreciacdo dos
orgaos de defesa da concorréncia.

11. No tocante a perda da titularidade por desapropriacao, a legislagcdo brasileira em
vigor estabelece esta possibilidade, particularmente em relacdo as obras intelectuais. No
sentido da intervencdo do Estado sobre esses direitos, a legislagdo mais recente estabeleceu
novos mecanismos, como a declaragdo de uso publico restrito, além de manter o mecanismo
da licengca compulsoria. Essas medidas ndo retiram a titularidade de direitos de seu titular,
mas limitam o exercicio de seus direitos.

12. Em geral, assegura-se aos sucessores a titularidade por causa de morte do autor
ou titular do bem imaterial. Em regra, sdo transferidos os direitos patrimoniais e o exercicio
de alguns direitos morais. Em relagdo as marcas, a sucessao, seja por causa de morte titular ou
por sucessdo de sociedade, ela sofre certas restricdes, devendo ser observados os termos da
lei.

13. Em regra se admite a co-titularidade em direitos de propriedade intelectual. Em
relagdo as obras intelectuais, programas de computador, invengdes, modelo de utilidade,
desenho industrial e cultivares a legislacdo dispde expressamente sobre a co-titularidade. Em
relagdo as marcas, ainda que ndo haja previsdo expressa nas normas internas, ndo ha qualquer
disposi¢do que vede a co-titularidade de marcas. H4 previsdo nas normas internacionais

admitindo a co-titularidade de marcas.
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14. As leis que dispdem expressamente a co-titularidade determinam algumas regras
para o exercicio dos direitos pelos co-titulares.

14.1 Particularmente na lei de propriedade industrial e na lei de propriedade
intelectual de cultivares, ha previsdes no tocante a co-titularidade em virtude de co-invengdo e
quando fundada de relagdo trabalhista ou de prestagdo de servigos. Aplicam-se as cultivares as
regras relativas as patentes, subsidiariamente.

14.2 No que se refere as obras intelectuais, hd regras gerais e as regras pertinentes
aos regimes especificos das obras em co-autoria e audiovisuais. Quanto aos programas de
computador, no que couber, aplicam-se as regras previstas em matéria de direitos autorais.

14.3 Em relagdo a aplicagao subsidiaria das regras de direito civil a co-titularidade
em direitos de propriedade intelectual, ela ¢ aceita pela doutrina que trata da matéria, contudo,
com ressalvas no sentido de que ndo sejam contrarias aos principios e disposicdes da
legislagdo de propriedade intelectual.

14.4 As regras que tratam da co-titularidade em direitos de propriedade intelectual

deixam liberdade para os co-titulares convencionarem de forma distinta do estipulado em lei.
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