Breves comentarios a Lei n 11.484, de 31 de maio de
2007, que introduz protecao exclusiva relativa a
Topografia de Circuitos Integrados

Subject: RE: Semiconductor Protection Created yesterday in Brazil
From: "Chon, Margaret" <mchon @seattleu.edu>
To: "Denis" <denis @nbb.com.br>

Dear Denis,
Is there a big semiconductor chip industry in Brazil? The

SCPA in the U.S. is rarely used. It's an example of an
unnecessary IP law.

Denis Borges Barbosa ', junho de 2007
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Por medida proviséria (a de n°. 352, de 22/01/07, que “Dispde sobre os incentivos as
industrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletronicos semicondutores e
sobre a protecdo a propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados”),
convertida — com significativas alteracbes - na Lei n 11.484, de 31 de maio de 2007, a
Unido enfim fez norma cogente uma das propostas que, ha muitos anos, arrastava-se no



Congresso.

Por que tal demora, se a demais produgdo legislativa p6s-TRIPs ja tinha, hd muito, entrado
em vigor? Simplesmente, porque o tema da prote¢do das topografias de semicondutores
tinha caido na vala da histéria. Instituido num momento da economia em que a prevaléncia
total dos Estados Unidos se fazia abalar pela competicdo asidtica, o problema da cépia
servil dos desenhos de circuitos integrados se resolveu por outros métodos, mais de
mercado do que juridicos. O Tratado de Washington 2 que cuida da matéria, resultou de
iniciativa americana, mas, uma vez concluido, foi abandonado pelo seu patrocinador e
jamais entrou em vigor >.

Mas a politica subjacente a Lei n 11.484, de 31 de maio de 2007 justifica a renovacdo de
interesse. Diz a Carta IEDI de 29/1/2007 *:

Em meio a divulgagdo do Plano de Acelera¢do do Crescimento (PAC), a MP 352 passou de
certa forma despercebida, menos noticiada inclusive do que no periodo em que estava em
gestacdo. A referida medida dispde sobre mecanismos de fomento a pesquisa, investimento e
producdo de semicondutores e equipamentos de transmissdo para a TV digital, bem como
sobre a prote¢do a propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados.

Atendo-se aos estimulos fiscais constantes do capitulo I da MP, ou seja, o Programa de
Apoio ao Desenvolvimento da Inddstria de Semicondutores (PADIS), estes envolvem:

. reducdo a zero das aliquotas de IPI, da contribui¢do para o PIS da COFINS e da
contribui¢do para o PIS-importagdo e da COFINS-importacdo quando as compras internas

2 Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, Done at Washington, D.C., on May 26, 1989. Apenas
China, Egypt, Ghana, Guatemala, India, Liberia, Saint Lucia, Serbia, Zambia participam do tratado, que ainda ndo entrou
em vigor. Sua aplicagdo, no entanto, em forma algo alterada, resulta da remissdo que lhe é feita pelo Acordo TRIPs da
OMC. Assim, por efeito remissivo, o Tratado alterado se encontra cogente, ainda que nio incorporado no direito interno
de muitos paises.

3 Este autor teve oportunidade de atuar como assessor da Delegacdio Brasileira nas discussdes do Tratado de Washington,
que teve como membros técnicos Mauro Arruda e o Murillo Cruz.

4 A questio teve cobertura na impresa através da matéria de Jacqueline Farid na Agéncia Estado - 29/01/2007, entitulada.
IEDI: Inddstria de Semicondutores Precisa de Politica Atualizada. A Carta IEDI n. 244 , é encontrada em
http://www.iedi.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=iedi&sid=50&infoid=2564. A analise econdmica
assim detalha: Quanto & grandeza do segmento em questdo, em novembro/2006 a Semiconductor Industry Association
(STIA) divulgou suas projecdes de mercado de semicondutores nio apenas para o fechamento do ano entdo em curso, de
US$ 248,8 bilhdes, devendo alcancar US$ 321,0 bilhdes em 2009. Em 2006, a regido da Asia-Pacifico estaria
respondendo por 46,6% das vendas mundiais desse componente eletrdnico, isto é, US$ 115,8 bilhdes. Em 2009, por
48,9% ou US$ 154,8 bilhdes em faturamento. O mais impressionante é observar que, em 1991, tal regido sé detinha
15,1% (USS$ 8,2 bilhdes), quando o mercado global dos componentes em questdo correspondia a US$ 54,1 bilhdes. Notar
que Asia-Pacifico tomou parcelas do fornecimento justamente da Triade — Estados Unidos (onde se 1& “Américas” nos
graficos logo abaixo, entenda-se “EUA”), Europa e Japdo. As Américas detinham 28,4% das vendas mundiais em 1991
(US$ 15,4 bilhdes). Chegou a responder por 33,4% em 1997, mas, quase dez anos depois, em 2006, sua participagdo foi
projetada em 18,3%, correspondendo a faturamento de US$ 45,6 bilhdes. Para 2009, a expectativa é de que sua fatia
decline ainda mais, para 17,9%. O Japio, a seu turno, tem sido o que mais tem perdido espago para os paises asidticos.
Em 1991, respondia por 38,7% das remessas mundiais (US$ 20,9 bilhdes). Para 2006, a fatia projetada corresponde a
19%, esperando-se cair em 2009 para 18,2%, o equivalente a US$ 58,5 bilhdes. A Europa, desde o inicio da série, ndo
tem uma participacdo de monta. Em 1991, correspondia a 18,7%, conseguindo amplia-la e mantendo-se entre 1996 a 2001
com fatias acima de 20%. Mas nao logrou manter esse patamar. Para 2006, a expectativa € que a Europa venda US$ 40,1
bilhdes em semicondutores, ou seja, 16,1% das remessas do globo. Espera-se que a Europa responda por 15,7% das
vendas em 2009 (US$ 50,3 bilhdes).



ou do exterior sao de bens de capital, equipamentos e instrumentos a serem incorporados no
ativo imobilizado.

. nas vendas dos dispositivos em causa, efetuadas por pessoa juridica beneficidria do
PADIS, ficam reduzidas: a zero as aliquotas da Contribuicdo para o PISPASEP e da
COFINS incidentes sobre as receitas auferidas; a zero as aliquotas do IPI incidentes sobre a
saida do estabelecimento industrial; e em cem por cento as aliquotas do imposto de renda e
adicional incidentes sobre o lucro da exploracao.

Observe-se que os estimulos das contribui¢des e do IPI s6 serdo concedidos se o projeto seja
de semicondutores, seja de display, tenham sido desenvolvidos no Brasil ou que tinha sido
feita no Pais a difusdo, no caso de semicondutores, ou a fabricacdo dos elementos
fotossensiveis, foto ou eletroluminescentes e dos emissores de luz, no caso de displays.

Como contrapartida, exige-se a aplicagdo de ao menos 5% do faturamento bruto no mercado
interno em P&D para a microeletronica. O projeto precisar ser apresentado em até 4 anos
(prazo passivel de postergacao por mais 4 anos).

Fiel a tradicdo de aliar a propriedade intelectual aos pacotes desenvolvimentistas,
inaugurada com o famoso Alvard de 1809 pelo qual D. Jodo VI listou o Brasil como o
quarto pais no mundo a ter uma legislacdo de Propriedade Intelectual, o projeto elaborado
ha tempos, e embolorando nas gavetas foi ressuscitado para um propdsito coerente. Faz
figura proteger topografias pelo instrumento consagrado (ainda que formalmente) pelos
instrumentos internacionais, quando se quer atrair investimentos para um setor da
economia.

De que se trata

Um circuito integrado (o micro chip) € um aparelhinho com um circuito eletronico
completo, funcionando como transistores, resisténcias e suas interconexdes, fabricado em
uma peca de material semicondutor, como o silicio, germanio ou arsenidio de gélio,
folheados em wafers de 8 ou 12 camadas. Alguns circuitos integrados sdo usados como
memoria (as RAMs, ROMs, EPROMs); outros sao utilizados como processadores -
realizando fungdes l6gicas e mateméaticas em um computador.

Descrevendo assim, parece mais um dos novos artefatos tecnoldgicos que de vez em
quando surgem e com o qual todo mundo logo acaba por se acostumar. Mas o micro chip,
por sua importincia econdmica e estratégica crucial, levou a criacio de uma nova
modalidade de direito, diferente de tudo quanto até entdo existia, e que representa um
importante indice da evolucdo futura da protecao da tecnologia. (...)

A lei americana protege o tragado original de um semicondutor, este definido como a forma
intermedidria ou final de qualquer produto que tenha duas ou mais capas de material
metalico, isolante ou semicondutor, depositado ou de outra forma gravado ou de outra
forma removido a partir de um pedago de material semicondutor, de acordo com um
modelo pré-fabricado, destinado a cumprir uma funcdo de circuito eletrdnico °.

Sao apenas protegidos os tragados originais, ou ndo conhecidos ou familiares na industria;

517 U0.S.C. 901



de forma alguma se protege os conceitos ou idéias implicitas no tragado.

.. . . - . 6 -
Os direitos exclusivos da legislacao americana, que perduram por dez anos °, incluem:
a) areproducdo da mdscara por qualquer meio que seja;
b) importagdo ou distribui¢do de um micro chip em que o mask work esteja incorporado; e

¢) a autorizagdo a terceiros para praticar as atividades exclusivas .

De outro lado, € livre:
a) areproducdo da mdscara para fins e ensino, andlise ou avaliagdo;
b) a incorporacio de resultados anteriores numa mascara original;
¢) aimportacdo, distribui¢do ou venda de um micro chip, sem fins de reprodugdo; e

d) ainfragdo inocente.

Por muitos autores, o reverse engineering ° é considerado o aspecto mais importante do
novo tipo de protecdo. Exatamente para assegurar o intercimbio de tecnologia entre os
varios fabricantes, sem os limites considerados excessivos do copyright, parte da industria
apoiou fortemente um regime sui generis, ao invés da adaptacdo da lei autoral, como
proposto em um projeto de 1979 .

Um Folheado Cibernético

Chips, software, livros e marcas sdo coisas muito faceis de copiar, e seu tratamento juridico
parece que vai se aproximando cada vez mais. Aproxima-se, também, a hora em que, em
sua generalidade e abstratividade, mais um mandamento ird somar-se aos dez de Moisés:
“Nao copiards o objeto de teu proximo”.

Um circuito integrado (o micro chip) é um pequeno aparelho com circuito eletronico
completo (funcionando como transistores, resisténcias e suas interconexdes) fabricado em
peca de material semicondutor, como o silicio, germénio ou arsenidio de galio, folheados
em wafers de 8 ou 12 camadas. Alguns circuitos integrados sdo usados como memoria (as
RAMs, ROMs, EPROMs); outros sdo utilizados como processadores, realizando fungdes
l6gicas e matematicas em computador.

Assim descrito, o circuito integrado mais parece um dos novos artefatos tecnoldgicos que
surgem de vez em quando e com os quais todo mundo logo acaba por se acostumar. Mas o
micro chip, por sua importincia econdmica e estratégica crucial, levou a criacdo de uma

6 17 U.S.C. 904; o mesmo ocorre no Japdo; o Reino Unido, Alemanha e Franca ddo dez anos da exploracdo comercial, ou
quinze da criagdo..

717 U.S.C. 905

8 Reverse engineering € "starting with the know product and working backward to devine the process which aided in its
development or manufacture”, Kewanee Oil. Co. v. Bicron Corp, 181 USPQ 673, 416 U.S. 470 (1974). Michael
Kiplinger, The semiconductor Chip Protection Act of 1984, in Computer Software and Chips PLI (1985), pg 201-210,
acredita que o padrao aplicdvel sob a lei do Chi seja ligeiramente diferente.

9 Alfred P. Meijboom, International Semiconductor Chi Protection, 3 International Computer Law Adviser 14 (1988).



nova modalidade de direito que representa importante indice da evolugdo futura da prote¢ao
da tecnologia.

A formula americana

Para fazer um circuito integrado sdo necessdrios anos de pesquisa e até cem milhdes de
ddlares de investimentos; mas em poucos meses € possivel copid-lo por cerca de US$ 50
mil *. Estas informacdes estavam presentes na memoria do Congresso americano quando,
em 1983, iniciou-se o processo de elaboragdo da nova lei de protecdo aos circuitos

- 1
integrados .

De 1959 até 1981, a producdo de circuitos integrados era exclusividade americana; a
industria desenvolvia-se bem e ndo pensava em propriedade intelectual. A entrada da
industria japonesa no mercado revolucionou as perspectivas do crescimento da oferta e
inverteu a lideranca de comercializacdo: em 1986, 47% do mercado mundial eram
japoneses € 39%, americanos 12

Alguma coisa teria que ser feita para proteger a industria americana de tais piratas. Mas o
sistema de patentes ndo operava adequadamente na proteciao dos circuitos integrados B0
novo objeto de direito ndo satisfazia quase nunca os requisitos minimos de patenteabilidade
como inveng¢do "

O Congresso americano concluiu que a criacdo de um novo circuito integrado ndo altera em
nada o estado da arte; nele ndo ha invencdo, via de regra, mas mera re-arrumacio de
componentes em topografia nova, sem que disto resulte qualquer efeito técnico novo . Se,
em um micro chip, ha alguma invencdo, ela €, provavelmente, a idéia de usar silicio
processado em wafers para substituir os transistores que faziam o mesmo trabalho antes. A
fabricacdo de cada novo circuito integrado € o resultado de atividades sem maior conteido
tecnologico.

O Congresso também observou que a protecao do circuito integrado ndo poderia ser feita
através do sigilo, porque a tecnologia valiosa - o desenho do circuito integrado - €
absolutamente aparente no seu wafer de silicone; e, segundo a tradi¢do juridica norte-
americana, ndo haveria como recorrer ao direito autoral porque os circuitos integrados sao

10 A copia € feita a partir da fotografia de cada uma das folhas do chip a partir da qual gera-se uma nova méscara (como
uma chave moldada com massa ou cera). A lei de protecdo tem que proibir a fotografia e a elaboragcdo de nova mascara. E
o que faz, pelos mecanismos da concorréncia desleal, a Lei sui¢a de 19/12/86, Art. 5°, c.

11 Sen. Rep. 425, 98tn. Cong. 2nd. Sess. 4.5.

12 A situagdo s6 ndo ficou pior para a industria americana gracas ao acordo imposto ao Japdo em 31/7/86, pelo qual se
regulou o comércio reciproco do produto. A CEE imediatamente protestou contra o que considerava uma violagido do
GATT, iniciando procedimento junto aquele d6rgéo, cf. 3 Intl Trade Rep. (bna) 1244 de 15/10/86. O Acordo ndo
solucionou a questdo, levando o presidente Reagan a retaliar o Japao em 27/3/87. Ver Prendergast (1987) e Mares (1988).

13 "The circuits, however, are generally well known and thus unpatentable (...) The development of a new mask work is
unlikely to satisfy the standard of invention" (Ammer, s.d.).

14 Algumas patentes de invengdo foram concedidas ao Japdo; ja a lei alemd de modelos de utilidade prevé a
patenteabilidade de circuitos eletronicos em geral. Ver SELA (1988:cap. 21, p.29).

15 "A chip may be the product of millions of dollars and thousands of hours effort, but it is the result of hard work, not
invention" (Sen. Rep).
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objetos tangiveis tuteis, sem nenhuma caracteristica estética .

Mesmo depois que o software tornou-se objeto de protecdo pelo direito autoral, a situagdo
nao chegou a mudar significativamente. Os soffwares residentes em circuitos integrados -
os chamados firmwares - passaram a ter protecdo, mas o semicondutor foi dela excluido 17.
A explicacdo para o tratamento contraditério € que o software é sempre uma unidade de
informacao, escapando, assim, da nocao de objeto utilitario. O circuito integrado, por sua
vez, pode ser usado na operacionalidade de um carro ou de um aspirador de po.

O Congresso americano poderia, evidentemente, eliminar tal requisito, da mesma maneira
que j4 havia adaptado a lei de copyright para receber o software. Mas foi muito, além disto,
e instituiu um direito novo, sui generis. Curiosamente, no mesmo més de outubro de 1984,
o proprio Congresso incluiu no Trade Act entdo votado uma proclamagdo especial
ameacando de sancdes os paises que escolhessem uma protecdo sui generis para o software.

Mas, caso houvessem reconhecido a protecdo autoral, os EUA estariam concedendo
protecdo para os nacionais de todos os paises filiados a Conven¢do Universal. Um sistema
nacional que confiasse no principio da reciprocidade pareceria ser a melhor solugdo - para
garantir a predominancia da inddstria americana, € ndao qualquer coopera¢do no campo do
intelecto.

O Semiconductor Chip Protection Act of 1984 B o primeiro exemplo desta nova
modalidade de direito, como norma de efeitos estritamente nacionais (Stern, 1986). No
entanto, através dos mecanismos de reciprocidade da lei, que garantiam protecdo, em
territério americano, as criacdes de nacionais de paises que tivessem notificado sua inteng¢ao
de vir a dispor de lei equivalente, também a Austrdlia, o Canad4, a Suécia, a Finlandia, a
Suica e a CEE se beneficiaram do novo direito.

A iniciativa foi logo imitada pela lei japonesa de janeiro de 1986 Y A Diretiva da
Comunidade Européia foi também imediatamente editada; apds a qual surgiram, num sé
bloco, as leis francesa, inglesa, alema e holandesa 2 A Dinamarca seguiu o exemplo logo
depois 2

16 Ainda que as normas do direito autoral americanas ndo aceitem proteger objetos tangiveis de cardter utilitdrio, o
Copyright Office ja chegou a registrar alguns casos, com base em Mazer v. Stein, 347 V.S.201 (1954). Nos EUA (35.USC
171, Manual of Patent Examining Procedure Section 1504) como no Brasil, a natureza plenamente utilitdria, e nao
decorativa, do chip impediria a protecido por modelo ou desenho industrial. Em pelo menos dois casos, a protecdo autoral
dos chips foi reconhecida: na Holanda, no julgamento de 22/7/83 do tribunal de Zwolle, publicado no Bijblad dij de
Industriele Eigendom (1983:332); e, na Inglaterra, pelo acérddo da Camara dos Lordes de 27/2/86, AC 577.

17 Apple Computers v. Franklin Computer Corp. 545 F.Sup.. 812 (E.D. Pa. 1982), rev'd., 714 F. 2d. 1240 (3rd. Cir.
1983).

18 Public Law 98-620, codificada como 17 USC Par. 901-914. O primeiro projeto data de 12/10/78, H.R. 14293, e
inclufa os chips na lei autoral; varias outras propostas se seguiram, até que o projeto iniciado em agosto de 1983 se
tornasse lei.

19 Law 60-43 of may 31, 1985. Industrial Property, sept. 1985, text 1-001. Esta lei ndo exige reciprocidade, mas assegura
tratamento nacional.

20 Respectivamente: Loi relative a la protection de topographies de semiconducteurs, de 4/11/87; Semiconductor
Products (Protection of Topography) Regulation, de 10/11/87; Halbleiterschutzgesetz, de 11/11/87; Wet houndende
regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieen van halfgeleiderprodukten, de 7/11/87.

21 Lovom beskyttelse af halvlederprodukters udforming (Topografi), de 9/12/87.



Um novo direito

Embora similares, tais leis ndo protegem a mesma coisa. A lei americana de 1984 visa o
mask work, ou seja, a forma que serve para fabricar as camadas dos wafers; a lei japonesa
se volta ao tracado de circuito (circuit layout); as leis européias, assim como o modelo da
Comunidade ?*. referem-se a topografia dos semicondutores; e, como sera visto a seguir, o
Tratado de Washington refere-se ao desenho do tragado (layout design).

A lei americana protege o tracado original de um semicondutor, definido como a forma
intermedidria ou final de qualquer produto que tenha duas ou mais capas de material
metélico, isolante ou semicondutor, depositado ou de outra forma gravado, de acordo com

. . . . ~ oo A2
modelo pré-fabricado, destinado a cumprir uma fun¢do de circuito eletronico 3,

Sado protegidos apenas os tracados originais ou que ndo sejam conhecidos ou familiares na
industria; de forma alguma se protegem os conceitos ou idéias implicitas no tragado.

.. . . - . 24 .

Os direitos exclusivos da legislacdo americana, que perduram por 10 anos “°, incluem,
como ja mencionado: a) reproducdo da madscara por qualquer meio; b) importacdo ou
distribuicdo de um micro chip em que o mask work esteja incorporado; ¢) autorizacdo a

. . .. . 25
terceiros para praticar as atividades exclusivas =.

Por outro lado, sdo livres: a) a reproducdo da mdscara para fins de ensino, andlise ou
avaliacdo; b) a incorporacdo de resultados anteriores numa mdscara original; c) a
importacdo, distribui¢do ou venda de um micro chip, sem fins de reproducio; d) a infragdo
inocente.

A reverse engineering € considerada, por muitos autores, o aspecto mais importante do
novo tipo de protecdo. Exatamente para assegurar o intercambio de tecnologia entre os
vérios fabricantes sem os limites considerados excessivos do copyright, parte da indudstria
apoiou fortemente um regime sui generis, em lugar da adaptacdo da lei autoral, como fora
proposto em projeto de 1979 (Meijboom, 1988).

Fabricar um circuito integrado exige o mesmo grau de criatividade que preencher uma
declaracdo de imposto de renda - ou talvez nem isto. De tal constatacdo, fica a idéia de que
o sistema da propriedade industrial estd sendo usado, hoje em dia, para proteger
investimento®® e ndo exatamente tecnologia; e o tratamento que o Act de 1984 da a questao
da engenharia reversa sé reforca esta impressao .

Ao menos em tese, todo o conhecimento implicito numa patente cldssica é acessivel ao
publico e, desta maneira, ndo cabe falar em reverse engineering neste contexto. E no

22 Directive on the legal protection of topographies of semiconductor products, de 16/12/86.
2317 USC 901.

24 17 USC 904; o mesmo ocorre no Japao; Reino Unido, Alemanha e Franca ddo 10 anos da exploragdo comercial, ou 15
da criagdo.

25 17 USC 905.

26 Doc. Ompi IPIC/DC/3, p. 10: "The first main private interest that must be brought into the proper balance in order to
serve public interest is the interest of the creator of the layout-design, who invests time and money in order to make the
creation".



ambito do frade secret que aparece o hdbito salutar da desmontagem conceitual da
tecnologia mantida em sigilo; mesmo no caso do software protegido por copyright, é
perfeitamente permissivel que se faca a revisdao dos conceitos tecnolégicos implicitos no
programa para ver como o resultado técnico € obtido. Afinal, outra vez ao menos em tese, a
protecdo autoral € de forma, ndo de substancia 7,

Até o surgimento da Lei americana de 1984, nenhuma norma de propriedade intelectual
tinha regulado o direito a reverse engineering como limitacdo especifica ao direito de
propriedade do titular % Desde que o produto novo ndo seja inteiramente igual aquele ao
qual se aplicou a engenharia reversa e que a mascara (forma ou padrdo usado para fabricar
os circuitos integrados) ndo seja uma copia servil, o resultado do processo de desmontagem
conceitual é perfeitamente aceitdvel e até digno de protecao autdonoma.

O dnico requisito complementar serve, alids, para mostrar que o objeto da protecdo €
mesmo o investimento € ndo a tecnologia: o criador do novo circuito integrado tem que
provar que fez investimentos substanciais para chegar ao novo produto, seja em termos de
tempo, esforco ou dinheiro (Stern, 1986). Mas ndo precisa mostrar nem sombra de
criatividade, novidade, engenho ou arte.

A lei americana tem outras peculiaridades curiosas. Para comecar, a protecdo resulta do
registro (Peters, 1985:213-232) e do cumprimento de certas condicdes especiais, inclusive a
colocagdo de um sinal de prote¢do (um “m”). A simples criacdo da mascara nao € suficiente
para assegurar o direito, como ocorre com 0s objetos de protecdo autoral.

Também a exigéncia de originalidade » imposta ao circuito integrado submetido a registro
excede um pouco os padroes do direito autoral, o qual se satisfaz com o fato de a criagdo
ser algo mais do que simples copia. No entanto, o quantum minimo de novidade exigido
fica longe do padrio da patente cléssica.

Também no que diz respeito as formas impostas pelos requisitos técnicos, a diferenca do
novo tipo de protecdo se evidencia: se uma topografia tem propdsito técnico (por exemplo,
poupar o gasto de silicio, aumentar a velocidade de resposta ou dar acesso a freqiiéncia
mais alta), este aspecto s € suscetivel de protecdo através do sistema regular via sistema
geral de patentes (Stern, 1986:4-6). Aparentemente, a tecnologia propria a este novo direito

27 "The line drawn between uncopyrightable facts and copyrightable expressions of facts serves an important purpose in
copyright law. It provides a means of balancing the public's interest in stimulating creative activity against the public need
for unrestrained access to information" (Miller v. Universal City Studios Inc., 650 F.2d 1365, 1371-72 (5th. circuit,
1981)). Um exame completo dos problemas relativos a engenharia reversa no Direito Americano (mas aplicdvel a muitos
outros sistemas juridicos) pode ser encontrado em Brooks & Burk (1985:677-803). Uma revisdo posterior deste trabalho
pode ser encontrada em Brooks (1986:779). Ver, também, o relatério da Ordem de Advogados de Nova lorque (1989). O
caso Whelam Associates, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, 609 F.Supp. 1307 (E.D. Pa. 1985) Aff' - Slip opinion 3d. cir.
August 4, 1986 to 85-1358 aparentemente modificou inteiramente o conceito de idéia e expressdo no campo do copyright.

28 "When the Russians copy American chips, it is considered a threat to national security. When the japanese do it, it is
considered highly questionable trade practice. When US semiconductor companies do it to each other, it is often called
"reverse engineering", winked at, and in some cases even encouraged" (Hanson, 1982:180).

29 House Report 98-781, 96th. Cong. 2nd. Sess. 4 (1984), p. 17: "a mask work is original if it is the independent creation
of an author who did not copy it". Segundo o 17 USC Par. 902 (b), "the mask work may not consist solely of designs that
are staple, commonplace or familiar in the semiconductor industry, or variations of such design, combined in a way that,
considered in a whole, is not original". Copyright Office Circular R 100.



ndo é a mesma coisa que vem merecendo, hé séculos, a tutela do sistema de patentes.
O Tratado de Washington

Sempre bem intencionada, a OMPI comecou a estudar o problema da protecdo de
topografia de circuitos integrados s, em 1983, apdés um relatério que indicava a
impossibilidade de se obter protecdo eficiente aos circuitos integrados pelos sistemas ja
existentes de propriedade intelectual 3 Uma minuta do Tratado foi elaborada em 1985 e as
negociagdes, com participacdo de técnicos brasileiros, estendeu-se até maio de 1989 M,

Ap6s surpreendente dissensdo entre os paises da OECD, o texto final foi aprovado em
26/5/89 pela CEE e demais paises participantes - inclusive o Brasil -, mas contra o voto dos
EUA e do Japao. Desde entdo, o instrumento entrou em compasso de espera, nao obstante o

reduzido nimero de ratificagdes ou adesdes necessdrias para fazé-lo entrar em vigor 2,

O documento se destina, no plano econdmico, a organizar o mercado de circuitos
integrados, em particular assegurando as vantagens comparativas hoje existentes,
historicamente determinadas. Esta situagdo pode ser assegurada enquanto um numero
limitado de paises detiver a capacidade de geragdo de novas tecnologias € um grupo, um
pouco mais amplo, inclusive com paises em desenvolvimento, estiver capacitado a
respectiva producgao industrial.

Assim, a participagdo de um pequeno nuimero de signatdrios dard eficdcia prética ao
Tratado. Bastard que a ele estejam vinculados, preferencialmente, os paises com capacidade
tecnolégica e com capacidade industrial; ou os que detém, pelo menos, capacidade
industrial *.

Ainda que se pondere que a tecnologia relativa a circuitos integrados tende a se modificar
rapidamente, convém observar no Tratado um precedente a ser considerado na negociacao
de futuros instrumentos internacionais em tecnologia de ponta. Seus novos mecanismos e
institui¢des devem ser avaliados também nesta perspectiva.

Do modo como foi negociado, o Tratado ndo parece se contrapor radicalmente aos
interesses brasileiros. Deixando alguma margem de definicdo para a legislacdo interna,
admitindo até mesmo a licenga compulséria em caso de abuso, a nova protecao parece
dotada de certo equilibrio. Sua adocdo, no plano interno, ndo implicaria aparentemente

30 Doc. Ompi LPCS/11/4, de 24/2/83.
31 Esta andlise terd por base o Doc. OMPI IPIC/DC/3, de 31/1/89.

32 O texto do tratado pode ser encontrado em http://www.wipo.int/treaties/en/ip/washington/trtdocs woO11.html. As
observagdes a seguir baseiam-se na andlise realizada por um dos autores deste trabalho durante a negociacido do Tratado,
em sua qualidade de consultor externo do INPI, e remetida a consideragdo da Delegacdo Brasileira em Washington.

33 Entende-se capacidade tecnoldgica como a capacidade de criar novas solugdes técnicas e solu¢des alternativas com
base em reverse engineering e de aplicar a casos concretos solu¢des técnicas anteriores. Esta capacidade independe, em
cada caso, da efetiva base industrial. J4 a capacidade industrial implica poder fabricar microchips, com ou sem a
respectiva tecnologia, mas ndo abrange, para os propésitos deste trabalho, a capacidade de usar um circuito integrado
numa aplicagdo final.



nenhuma disfun¢ao maior no sistema da propriedade intelectual™.

O Tratado difere de todas as legislacdes mencionadas num ponto essencial: ao invés de se
valer de uma teia de reciprocidade, seu Art. 5° adota o velho principio de tratamento
nacional da Convencao de Paris, com a mesma reserva da protecdo substantiva que decorre
do préprio Tratado.

No Art. 6° estdo as principais disposi¢des substantivas do Tratado, constituindo o cerne das
legislacdes nacionais que, de acordo com o documento, deverdo ser promulgadas. Nele estéd
o conteido do direito e seus limites. Nao ha, intrinseca ou formalmente, qualquer
vinculagdo do direito ali mencionado ao sistema de direitos autorais ou a qualquer outro
sistema.

A mesma matéria é regulada também pelos Art. 4° e 12 do Tratado B, Segundo o Art. 4°, os
direitos do Art. 6° serdo implementados em esfera local por lei propria que podera estar no
ambito de qualquer segmento do Direito da Propriedade Intelectual, ou em nicho préprio.
Pelo Art. 12, todos os dispositivos das convengdes internacionais sobre propriedade
intelectual deverdo ser seguidos a risca.

Como j4 foi comentado, o sistema constitucional brasileiro passou a contemplar a prote¢ao
as criacdes industriais, mesmo que ndo sejam invengdes patentedveis, por regime que as
submete aos limites impostos pelo interesse publico e pelo desenvolvimento econdmico e
social do pais. Na Carta de 1988, hd excessiva protecdo as produgdes do intelecto subjetivo,
com regime quase incondicionado; hd, porém, limitacdes em favor do interesse publico
sempre que se trate de criacdo industrial, (soffware, circuito integrado, etc.). A protecdo é
amparada pela Constituicdo em todas as suas formas: direito autoral, patente, registro,
concessdo , privilégio, outorga, monopdlio, benesse ou alvard. Ao Registro de Circuito
Integrado, por exemplo, serdo aplicados os limites constitucionais, como eram aplicados ao
direito autoral sobre o topografia de circuitos integrados .

As Convengdes parecem apresentar restricoes. As de direito autoral, por exemplo, tém
limites sérios a licenca compulséria, que ndo se ajustam ao modelo do Tratado. A
Convengdo de Paris parece, no entanto, compativel com o novo direito, tornando possivel
assimild-lo ao modelo da patente, com os requisitos especificos de concessdo B A
Convengado de Paris, por sua vez, ndao define patente nem seu conteido; e a defini¢do de
licenga obrigatéria do Tratado é compativel com a dic¢do do Art. V, Par. 2°.

. . P . 7 ~ ~ .~
A reverse engineering também fica ressalvada no Tratado *’. Nele néo h4 restri¢do para atos
de avaliacdo, andlise, pesquisa ou ensino, assim como a pesquisa original, ainda que esta

34 O contrério pode ser dito no tocante aos aspectos estratégicos. Ao introduzir um sistema de resolucéio de controvérsias
a maneira do vigente no GATT, ao admitir a adesdo por blocos de paises e ndo sé por Estados isolados, ao ampliar o teor
das disposigdes substantivas (Art. 6°) até limites nunca antes atingidos na esfera da propriedade intelectual, o documento
realmente parece contrapor-se aos interesses nacionais.

35 Doc. OMPI IPIC/DC/3, p. 22 e 66.
36 Por exemplo, a "originalidade" do Tratado aproxima-se bastante da novidade exigida de um desenho industrial.

37 Tratado, Art. 6° (2).



resulte em produto idéntico 8,

Além disso, conforme o Art. 7° do Tratado, cada pais pode subordinar a eficicia da
protecdo a topografia de circuitos integrados s a um registro; este registro pode ser exigido
no Brasil e em qualquer outro pais, com o detalhamento documental necessario para a
identificacdo do circuito ¥ (e, quando o chip ja estiver sendo comercializado, sua cépia
fisica podera ser requisitada).

A manutencdo do segredo s poderd ser requisitada pelo autor quanto a tecnologia de
. - . . . . . 40
fabricacdo (ou seja, a maneira de fabricar o circuito) ~ .

Parece razoavel acreditar que uma nova legislacdo de ropografia de circuitos integrados s -
obedecidos os pardmetros do Tratado - poderia satisfazer os pressupostos constitucionais e
convencionais da propriedade industrial brasileira. As caracteristicas proprias do modelo
ndo aparentam ser excepcionalmente contrdrias a um sistema nacional, como o brasileiro,
que considera patente uma PI e uma MU, coisas tao diversas.

Desta maneira, a lei brasileira de topografia de circuitos integrados i pode ser mais de
aclimatacdo do que de regime excepcional. Parece plausivel, dentro dos pressupostos
anteriormente expressos, a institui¢do de uma Patente de Circuito Integrado.

O efeito TRIPS

TRIPS inclui extensa secdo prevendo a prote¢do dos circuitos integrados, designados como
“topografias”. Como o resultado da ado¢do da Rodada Uruguai seria a incorporacdo do
Tratado de Washington a legislagdo nacional torna-se necessdrio avaliar em quanto as
novas regras acrescem ou modificam as conclusdes anteriormente indicadas 2

38 Esta leitura € clarissima, como se pode comprovar do expresso na p. 34 do Doc. IPIC/DC/3 citado.
39 Como se 1€ a p. 48 do Doc. IPIC/DC/3.

40 Ver Doc. IPIC/DC/46, p. 6. Parece ser despropositada a conclusdo que circulou logo depois da assinatura do Tratado
na imprensa brasileira, segundo a qual o pais "perderd qualquer controle sobre as questdes de alta tecnologia e passard a
acatar pedidos de registro sem ter a menor idéia da existéncia de outro circuito igual".

41 Embora seja necessario promulgar lei especifica pelo que exige o Art. 4° do Tratado.

42 Quanto ao ponto, vide o precioso Acuerdo TRIPs, da Carlos Correa, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 159 e seg.
Também, vide J.H.Reichman, Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPs
Component of the WTO Agreement, 29 International Lawyer 345 (1995), p. 347, Mary Footer, International Regulation
of Trade in Services following Completion of the Uruguay Round, 29 The International Lawyer 453 (1995); Avila,
Urrutia e Mier, Regulacion del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay, Tecno, Madri, 1994; Yves Le Diascorn,
L’Uruguay Round, Ed. Ellipses, 1995; Trebilcock e Howse, The Regulation of Intenational Trade, Routledge, 1995;
Leebron, An overview of the Uruguay Round Results, 34 Columbia Journal of Transnational Law, 1 (1995); Demaret,
The Metamorphosis of the GATT: from the Havana Charter to the World Trade Organization, 34 Columbia Journal of
Transnational Law, 162-169 (1995); Denis Borges Barbosa, A Convengdo de Paris é a referéncia fundamental da
Propriedade Industrial. Panorama da Tecnologia, no. 13, fev. 1995, p. 33; Denis Borges Barbosa, Letter from the Gama
World, Journal of Technology Management, jan. 1995; Denis Borges Barbosa, O GATT e a Propriedade Intelectual,
Panorama da Tecnologia vol. 2, 1987; McGovern, International Trade Regulation, Globefield Press, 1996; van Houtte,
The Law of International Trade, Sweet & Maxwell, 1995; Leonardos, Gustavo Starling, A data de aplica¢do no brasil do
acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio: TRIPS, Revista Forense,no. 331
p 105 a 112 jul/set 1995; Carminatti, Antonella, A aplicagdo do trips na ordem juridica interna, Revista da ABPL, n 17 p



A protecdo substantiva exigida pelo TRIPS acompanha, em geral, as disposi¢cdes do Tratado
em seu Art. 6(1) (III.) e, no que toca a infrag@o inocente, o Art. 6(4).

Quanto as exclusdes da protecdo e as salvaguardas, no entanto, o GATT faz aplicar as
topografias de circuitos integrados aproximadamente o parametro de licenga compulsdria
que impde as patentes em geral. Este, como ja se viu, € um parametro decididamente
antagOnico aos interesses nacionais - € particularmente desagraddvel na propor¢cao em que o
Tratado de Washington destina tratamento bastante flexivel a questdo (Art. 6(3)).

O prazo de protecdo, por sua vez, parece compativel com a legislacdo interna de Modelo de
Utilidade, e ndo excede ao disposto no Tratado. Desta maneira, o inico problema adicional
introduzido pelo TRIPS poderd ser o das licencas compulsérias - alids, uma das maiores
questdes do Acordo.

Quanto a situagdo corrente desse tipo de protecdo, diz Leon Radomsky:

Many countries now provide some protection to integrated circuit layout or mask works. In
the industrialized world, most countries passed sui generis legislation in response to the
SCPA and their nationals were thus afforded protection under the SCPA. Other countries,
such as Poland, entered into bilateral accords with the United States to provide sui generis
chip protection, thereby receiving protection under SCPA section 902(a)(1)(A)(ii). Still
other countries receive protection in the United States under provisional reciprocating
legislation. Although there remain some countries, largely developing countries, that have
not made any effort to pass legislation reflecting the SCPA’s goals, international agreements
such as TRIPS may ensure compliance in these countries over the next few years.

(..)

Sixteen years after the passage of the SCPA, it is difficult to say whether domestic and
international chip protection is working. Piracy has been reduced since the mid-1980s, but it
is uncertain whether such reduction in chip piracy has actually resulted from the SCPA and
related foreign legislation. Nevertheless, regardless of the SCPA’s direct effect on chip
piracy, international protection provided by the SCPA and other related acts will help to
ensure that future creators of semiconductor chip products will be safe from chip piracy in
the long run. **

O projeto brasileiro

O caminho seguido no projeto elaborado na entdo Secretaria Nacional de Ciéncia e
Tecnologia em 1990 (Grupo de Trabalho criado pela Portaria MCT 365/90) optou por um
registro sui_generis, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, concedido
mediante verificacdo de que o pedido tenha como objeto uma topografia original, que
resulte do esforco intelectual de seu criador ou criadores e que ndo seja comum ou vulgar
para especialistas em circuitos integrados.

A proposta seguia, em suas linhas bdsicas, os parametros do Tratado, indo, em certos
dispositivos, de forma mais restritiva do que o imposto pelo instrumento internacional (por

13 a 17 jul/ago 1995.

43 Leon Radomsky, Sixteen Years After the Passage of the U.S. Semiconductor Chip Protection Act: Is International
Protection Working? 15 Berkeley Technology Law Journal 3 (2000)



exemplo, concedendo um prazo de protecdao de 10 anos).

O projeto que chegou ao Senado, subscrito por José Eduardo Andrade Vieira, tomou o no.
76/92, contando com vastas adi¢gdes da ABDI, ABES e SUCESU, entidades de classe dos
vdrios setores envolvidos *. Optava o projeto por uma protecao sui generis, garantindo a
engenharia reversa e a exaustdo internacional dos direitos.

Mais recentemente, o Poder Executivo enviou o seu préprio Projeto, PL 1.787/96 - Poder
Executivo, o qual “Dispde sobre a protecao da propriedade intelectual de topografias de
circuitos integrados”.

A Lein 11.484, de 31 de maio de 2007

Consideracoes gerais

A Lei n 11.484 em andlise criou uma protecao registral para as topografias, cometendo ao
INPI a atribuicio meramente registral, sem exames de substancia. Poderia té-lo feita por
outros métodos: o caminho meramente autoral, sem registro, € aberto pela norma
internacional pertinente. Nos Estados Unidos, foi escolhida tal via, e o registro — 14
obrigatério para todos os demandantes locais de prote¢do autoral, se faz no Copyright
Office.

Com efeito, a protecdo as topografias € — como a autoral — uma prote¢do de forma. Dela
estdo excluidos os conhecimentos de qualquer natureza, dados ou tecnologias. No entanto,
essa forma ndo € expressiva e sim 1til — como o € a forma protegida nas leis de software.

Tal como concebida na norma brasileira em comento, o registro de topografias cria uma
exclusiva topogrdfica, a qual nao se empresta nenhuma dos aderecos da propriedade

tradicional. E norma de proibi¢do, cujo titulo de legitimac¢do, no entanto, é sujeito a
transmissibilidade e as operagcdes gerais de um direito real.

Seus requisitos substantivos sao:

a) A originalidade — o fato de ser subjetivamente atribuivel a um autor determinado,
dito “criador” e, simultaneamente, ser apropridvel por ndo estar no dominio comum
ou ja pertencente a terceiro.

b) A novidade, no sentido de que s6 merece protecao os elementos de topografia que
jé ndo esteja no mercado em qualquer pais do mundo ha mais de dois anos.

¢) A suficiéncia descritiva, ou seja, a exata reivindicacdo do material protegido
como novo e original, de forma que s6 possa individualizar o objeto da protecao.

A ultima exigéncia, que € essencial para formagao de prova pré-constituida, é a inica causa
substantiva que justifica denegacao de registro pelo INPI.

44 Vide Gabriel F. Leonardos, A Protegdo Juridica das Topografias de Circuitos Integrados, in Anais do VII Semindrio da
ABPI, 1994.



N3ao se visa com a protecdo a divulgacao de tecnologias; as topografias podem expressar, ou
ndo, tais conhecimentos, mas seguramente nao sdo eles o pressuposto da protecao.

A norma inicial seguiu, em parte consideravel, o caminho sancionado internacionalmente,
especialmente no tocante ao desenho do contetido dos direitos e de suas limitacdes. Em
dois aspectos, no entanto, mostrou um profundo desconcerto tanto quanto aos pressupostos
constitucionais, quanto aos parametros internacionais, o que certamente ¢ uma disfungdo
em face dos propdsitos a que se volta.

A Medida Proviséria ndo incorporava em toda a sua eficdcia o principio de engenharia
reversa, central ao sistema. Propondo-se uma protecdo mais restritiva aos interesses da
comunidade do que os parametros internacionais e dos principais paises de economia de
mercado, a proposta acercava-se da insanidade.

A Lei de conversdo explicitou o principio de que o titular do registro de topografia de
circuito integrado ndo podera exercer os seus direitos em relacdo a uma topografia original
idéntica que tiver sido criada de forma independente por um terceiro, explicitando o teor do
padrdo internacional.

De outro lado, a0 mesmo tempo em que incorpora ao direito nacional o principio do uso
publico n3o comercial independentemente de licencas compulsérias — forma mais
consagrada de prevaléncia do interesse publico em protecdes de tecnologia — traduz
propostas de uso por terceiros de maneira ndo autorizada pelo titular que nao aparentam, a
primeira vista, conformar-se ao padrdo TRIPs. Arrisca-se assim, em suscitar
questionamentos e rejeicdes que a simples nao prote¢do jamais suscitou.

O pré-requisito constitucional

A constitui¢do de uma exclusividade, no sistema juridico-constitucional brasileiro, presume
autorizagdo constitucional. Tal autorizacdo se encontra no art. 5°. Inciso XXIX da Carta, no
seguinte teor:

Art. 5°(...)

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio tempordrio para sua
utiliza¢do, bem como protecio as criacdes industriais, & propriedade das marcas, aos nomes
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais; (Grifei).

Assim, a protecdo dessas criagdes industriais, estd — tanto quanto a das patentes -, sujeita
aos principios genéricos da Propriedade Intelectual, quanto aos especificos das criacdes
industriais.

Principios genéricos aplicdveis a todas as modalidades de PI

A doutrina desenha uma série de principios constitucionais resultantes desse texto e do
contexto normativo da lei fundamental, quais sejam:

1. Principio da especificidade das protecdes

2. Principio de inderrogabilidade do dominio publico



Principio da Inderrogabilidade do Dominio Puiblico

Estas ponderagdes nos levam a proposi¢do de um principio geral de legitimagdo
constitucional dos direitos exclusivos sobre criacdes do espirito, expressivas, tecnolégicas
ou de imagem empresarial.

A instituicdo de uma exclusiva — nada por acaso — exclui a sociedade da plena fruicdo das
criagdes no presente, plenitude que ocorreria se ndo instituido o monopdlio. Mas, ao fazé-
lo, intenta consolidar a atividade criativa numa economia de mercado, tornando-a
profissional e permanente.

A exclusiva, porém, s6 se justifica na presenca do novo, da criagdo que acresca o
conhecimento, a cultura ou as artes uteis das tecnologias, sob pena da instituicdo de um
monopolio imitigado, de uma supressdo irrazodvel do que j4 esteja no dominio comum,
como liberdade de todos *. A promessa de que o novo passe a ser uma nova liberdade,
ainda que a prazo diferido, € o elemento justificador desta restri¢ao.

Assim, se hd um fator de legitimacdo constitucional das exclusivas sobre criagdes do
espirito, é que haja um novo em estado de liberdade. A liberdade presente, se coarctada,
ofende o estatuto bédsico de direitos. A liberdade futura é robustecida por uma exclusao
tempordria, no que mais € mais criagdo possa ensejar.

Assim, a impossibilidade de apropriagdo singular do dominio comum € central em Direito

. . e .. - 4
da Propriedade Intelectual. Tivemos ocasido de perquirir tal no¢do em trabalho recente 5
nos termos abaixo.

z

O ingresso no dominio publico em cada sistema juridico € incondicional, universal e
definitivo; a criacdo passa a ser comum de todos, e todos t€ém o direito de manté-la em
comunhdo, impedindo a apropriacdo singular. Nao se trata de abandono da obra, res nullius
ou res derelicta, suscetivel de apropriacdo singular por simples ocupacao.

Ao contrério, a obra sai do dominio privado e entra como valor positivo na comunhdo de
todos; em comum, todos sao titulares do direito de usar e transformar, e, como todos o sdo,
descabem as faculdades de fruir (alugar ou obter regalias) ou de dispor (ou seja, entregar a
apropriacdo singular de terceiro). Mas subsiste a de perseguir a obra das mados de quem a
apropria singularmente, inclusive através de possesséria */.

45 Statute of Monopolies, “6 (a ). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters
patents (b ) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or
making of any manner of new manufactures within this realm (c ) to the true and first inventor (d ) and inventors of such
manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e ), so as also they be not
contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally
inconvenient (...)

46 Dominio Publico e patrimonio cultural, in Direito da Propriedade Intelectual, Estudos em Honra ao Padre Bruno
Hammes, Ed. Jurud, 2006.

47 Apelagdo Civel 586000267 R. Athos Gusmao Carneiro - Ementa: A¢io Possessoria Sobre Trecho de Rua. Desafetacao
Ao Uso Comum. Alienacéo, Autorizada Por Lei Municipal. O Proprietario Confrontante E Legitimado Para Propor A¢ao
Impugnando A Desafetacido de Bem, do Uso Comum Para O Patriménio Dominial do Municipio. Validade Todavia, da
Desafetagdo, No Caso Concreto. Possibilidade Em Tese, de Acdo Possesséria de Particular Contra Particular,
Relativamente A Bem do Uso Comum do Povo, Efetivamente Utilizado Pelo Demandante. Improcedéncia, No Caso Em
Julgamento, da Demanda Possessdria. Sentenga Confirmada. (Apelagdo Civel N°. 586000267, Primeira Camara Civel,



Retirar um bem do dominio comum € expropriacdo ou desapossamento, sujeita ao estatuto
constitucional pertinente; ou simples apropriacdo indébita. A lei ordindria e a pétrea
constitucional o previnem.

Principio da especificidade de protegées

Esta especialidade de solugbes constitui um principio constitucional da Propriedade
Intelectual, o chamado principio da especificidade de prote¢des. A Carta de 1988 prové
uma solucdo de equilibrio para cada falha de mercado especifica: direitos de exclusiva
tempordrios, em certos casos (patentes, direitos autorais); direitos sem prazo, em outros
casos (marcas); direitos de exclusiva baseados na indisponibilidade do conhecimento, em
certos casos (patentes); em disponibilidade para apropriacdo, em outros casos (marcas).

H4 desponderacao, dai ofensa a Constitui¢do, em assegurar — por exemplo - direitos eternos
aquilo que a Carta reserva protecdo tempordria, ou assegurar a protecdo que a Carta
especificou para inventos industriais para criacdes abstratas.

Tal principio poderia ser assim expresso:

Cada direito de propriedade intelectual terd a protecdo adequada a seu desenho constitucional e
ao equilibrio ponderado dos interesses aplicdveis, respeitado a regra de que s6 se pode apropriar
0 que ndo estd no dominio comum.

Um exemplo: a novidade no caso de cultivares

Tomemos o exemplo dos cultivares. O sistema € diverso do das patentes. Dissemos sobre a
questao:

Uma exigéncia compardvel a da novidade das patentes normais € o critério de distintividade. O
parametro do tratado impde que a variedade seja distinta de outras de “conhecimento geral”,
deixando livre as legislacdes nacionais o que se deve entender como tal. A distintividade €, na
verdade, um critério agrotécnico: uma planta se distingue de outra por suas cores, sua
resisténcia a pragas, etc. %,

O critério de novidade recebe tratamento distinto em cada legislacdo nacional submetida a
Conven¢do da UPOV. Na verdade, a novidade propria das variedades vegetais resulta, de um
lado, da nogdo de conhecimento “geral” e, de outro, do principio da distintividade; mas pode

haver completo abandono da nocao intelectual de “‘conhecimento” »

Em outras palavras, o que se admite com legislagdes deste tipo € que o conhecimento geral nao
retire a novidade, que s6 serd quebrada pelo acesso material a matriz ou aos exemplares postos a

Tribunal de Justica do RS, Relator: Athos Gusmdo Carneiro, Julgado em 10/03/1987). "Tanto a doutrina como a
jurisprudéncia reconhecem a viabilidade do remédio possessério entre compossuidores, quando um pratica ato de
violéncia contra o outro. Compete acdo de manutencdo de posse ao marido que, apés retirar-se do lar, € obstado por sua
mulher, de ter acesso ao cofre no qual guardava documentos pessoais”. (Ap. Civel n° 50.960 — 04-05-76, TI/SP).

48 "A Convencgdo contém um conceito modificado de novidade, formado da combinagdo de 'distintividade' e 'novidade
comercial'; este tltimo conceito se refere a disponibilidade da variedade ao piblico e ndo a divulgagdo de sua descri¢ao
(através, principalmente da publica¢do) ja que via de regra, a publicagdo da descri¢do ndo permitiria que a variedade fosse
recriada ou reproduzida" (Doc. UPOV (A)/XIII/3, p. 9).

49 Como o coloca a Sec. 2; p. 5, 3) da Lei suica de 20/3/75: "O fato de que uma variedade seja geralmente conhecida nao
lhe tira em nada seu cariter de novidade, a ndo ser que, a0 momento do depésito do pedido de protecdo, ela haja sido;
com o assentimento da pessoa que obteve a variedade, ou do seu sucessor ou representante, comercializada na Suica ou -
se hd mais de quatro anos - no estrangeiro."



venda *’. Adotando a novidade cldssica ou a novidade comercial, a disposi¢do nacional é
compativel com o padrio UPOV %

O que hé que diferencie essa solucdo da de patentes? O principio constitucional sistemético
das patentes requer que, em todos os casos, sO se defira a exclusiva na presenga de uma
descricdo da nova solucdo técnica, que capacite qualquer técnico a conhecer o objeto, de
forma a aperfeicoa-lo, se quiser, e a usa-lo livremente ao fim da protecdo ou no caso de
licenca compulséria. O aumento do conhecimento tecnoldgico da sociedade € um dos
elementos bésicos do equilibrio constitucional de interesse quanto as patentes.

No caso dos cultivares, ndo ha descri¢ao possivel. O acesso publico a tecnologia se faz com
depdsito a propria planta. Assim, a novidade pertinente € apurada quando ha a
disponibilidade da variedade ao publico 2 Mantém-se o principio fundamental da novidade
(Principio da Inderrogabilidade do Dominio Publico), adequando-se ao objeto tecnoldgico

especifico.

A cldusula constitucional das criacdes industriais diversas da patente

Na nocdo de criacdes caberdo os cultivares, a protecdo do software por outros meios que
ndo das patentes, a protecao das topografias de semicondutores, enfim, de outras criacdes
nao expressivas de interesse social.

Inclusive a protecdo — futura e eventual — das criagdes industriais abstratas. Em suma, a
cldusula aberta “criagdes industriais” legitima, ao nivel constitucional, as solug¢des de
protecao diversas da patente.

Ao propor tal texto, como terminou por ser incorporado a Constituicdo, o autor tinha em
mente a teoria das criacdes industriais abstratas, que se deve a André Lucas 3 Sio elas
simultaneamente industriais, no sentido de serem praticas, destinadas a uma finalidade
econOmica, mas abstratas, pois ndo resultam em mudancas no estado da natureza. Exemplos
seriam os sistemas ou métodos de producdo ou organiza¢do da producdo, como o método
PERT, e os programas de computador em si. Por serem abstratas, tais criacdes nao

50 A Franga adotou outro padrdo de novidade: segundo o Art. 7° da Lei francesa de 11/6/70, a variedade cessa de ser nova
quando ja tiver recebido publicidade suficiente para poder ser explorada ou quando ja se achar descrita, num pedido
francés ou estrangeiro. O critério da novidade € aplicavel as patentes, implicando "conhecimento" intelectual e ndo sé6
comercial. Ver Mathely (1974:867-875).

51 "Os efeitos da protegdo sdo limitados: em primeiro lugar (simplificando) o direito exclusivo de reproducdo se limita a
producdo para os fins de comercializacdo, a oferta para venda e a venda de sementes ou material de plantagdo da
variedade. Isto dd ao fazendeiro a possibilidade legal - supondo que ele tenha a capacidade técnica de fazé-lo - de
produzir sua prépria semente sem ter que pedir uma licenga ou de pagar royalties. Em segundo lugar, o direito que é
atribuido ndo compreende quaisquer direitos em variedades futuras que sejam criadas (mas ndo produzidas por uso
repetido) a partir da variedade protegida. Trés caracteristicas suplementares sdo notadas, na comparagio com as patentes:
a extensdo da protecdo € restrita ¢ ndo compreende, em geral, os produtos da variedade; ndo existe um sistema de
dependéncia (exceto no caso especifico de variedades que exijam uso repetido de outra variedade para sua producdo

comercial); e ndo hd reivindica¢des que possam definir seu campo de prote¢do” (Doc. UPOV (A)/XIII/3, p. 9).

52 Coisa similar ocorre com patentes de microorganismos, objeto de norma propria.

53 ANDRE LUCAS, "A protecdo das Criacdes Industriais Abstratas", Paris, Livrarias Técnicas, 1975, ps. 7-8.
Martha M. Rezende Lemos, Introducdo aos Estudos das Criagdes Industriais Abstratas, Anudrio da Propriedade
Industrial, 1977, p. 19.



satisfazem os pressupostos de patenteabilidade, especialmente o requisito de utilidade
industrial.

Para cada tipo de protecdo, uma equacdo diversa de interesses constitucionais. As patentes
concretizam, no direito ordindrio, o resultado de uma certa e especifica equagdo
constitucional e infraconstitucional de interesses; as outras criacdes receberdo,
necessariamente, outro tratamento igualmente especifico e equilibrado, sob pena de
inconstitucionalidade.

A clausula finalistica

Relevante no dispositivo €, em particular, a cldusula finalistica, que assinalei em italico:
“tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais”.
A lei ordinédria de Propriedade Industrial que visar (ou tiver como efeito material), por
exemplo, atender interesses da politica externa do Governo, em detrimento do interesse
social ou do desenvolvimento tecnoldgico do Pais, incidird em vicio insuperdvel, eis que
confronta e atenta contra as finalidades que lhe foram designadas pela Lei Maior.

A cldusula finalistica do art. 5°, XXIX da Carta aplica-se, como visto as topografias de
computadores. Aqui cabe analisar a vinculagdo de tais direitos a cldusula finalistica
especifica do final do inciso XXIX, que particulariza para tais direitos o compromisso geral
com o uso social da propriedade — num vinculo teleolégico destinado a perpassar todo o
texto constitucional.

Como se vé, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o
contetido da Propriedade Industrial (“a lei assegurard..”), quanto a finalidade do
mecanismo juridico a ser criado (“tendo em vista...”). A cldusula final, novidade do texto
atual, torna claro que os direitos relativos a Propriedade Industrial ndo derivam diretamente
da Carta, mas da lei ordindria; e tal lei s6 serd constitucional na proporcdo em que atender
aos seguintes objetivos:

a) visar o interesse social do Pais;
b) favorecer o desenvolvimento tecnolégico do Pais;

¢) favorecer o desenvolvimento econdmico do Pais.

Nao basta, assim, que a lei atenda as finalidades genéricas do interesse nacional e do bem
publico; ndo basta que a propriedade intelectual se ajuste a sua fungdo social, como o quer o
Art. 5°, XXIII da mesma Carta. Para os direitos relativos a Propriedade Industrial a
Constitui¢do de 1988 estabeleceu fins especificos, que ndo se confundem com os propdsitos
genéricos recém mencionados, nem com outros propdsitos que, embora elevados, nao
obedecem ao elenco restrito do inciso XXIX.

Com efeito, a lei ordindria de Propriedade Industrial que pretenda (ou tenha como efeito
material), por exemplo, atender interesses da politica externa do Governo, em detrimento
do interesse social ou do desenvolvimento tecnolégico do Pais, incidird em vicio
insuperdvel, eis que confronta e atenta contra as finalidades que lhe foram designadas pela
Lei Maior.

A Constituicdo ndo pretende estimular o desenvolvimento tecnoldgico em si, ou o dos
outros povos mais favorecidos; ela procura, ao contrdrio, ressalvar as necessidades e



propdsitos nacionais, num campo considerado crucial para a sobrevivéncia de seu povo.

Nao menos essencial € perceber que o Art. XXIX da Carta estabelece seus objetivos como
um trigono, necessario e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnoldgico e o
econOmico tém de ser igualmente satisfeitos. Foge ao parametro constitucional a norma
ordindria ou regulamentar que, tentando voltar-se ao desenvolvimento econdmico captando
investimentos externos, ignore o desenvolvimento tecnoldgico do Pais, ou o nivel de vida
de seu povo.

E inconstitucional, por exemplo, a lei ou norma regulamentar que, optando por um modelo
francamente exportador, renuncie ao desenvolvimento tecnoldgico em favor da aquisi¢ao
completa das técnicas necessdrias no exterior; ou a lei que, a pretexto de dar acesso
irrestrito  das tecnologias ao povo, eliminasse qualquer forma de protecio ao
desenvolvimento tecnoldgico nacional.

Esta nocdo de balanco equilibrado de objetivos simultaneos estd, alids, nos Art. 218 e 219
da Carta, que compreendem a regulacdo constitucional da ciéncia e tecnologia. La também
se determina que o estimulo da tecnologia seja a concessao de propriedade dos resultados -
voltar-se-4 predominantemente para a solu¢do dos problemas brasileiros e para o
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional 4,

Também no Art. 219 se dispde que o mercado interno serd incentivado de forma a viabilizar
o desenvolvimento cultural e sécio econdmico, o bem estar da populacdo e a autonomia
tecnoldgica do Pais 53, Ora, como se sabe, os instrumentos da Propriedade Industrial sdo
exatamente mecanismos de controle do mercado interno - uma patente restringe a
concorréncia em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores usem da
mesma tecnologia.

Assim sendo, tanto a regulacdo especifica da Propriedade Industrial quanto os demais
dispositivos que, na Carta de 1988, referentes a tecnologia, sdo acordes ao eleger como
valor fundamental o favorecimento do desenvolvimento tecnolégico do Pais (que o Art. 219
qualifica: desenvolvimento auténomo) 36,

Os requisitos constitucionais de protecao das topografias

No caso especifico das topografias, os principios constitucionais expostos implicam que um

54 Art.218 § 20 2o0. - A pesquisa tecnoldgica voltar-se-4 predominantemente para a solugdo dos problemas brasileiros e
para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

55 Art. 219 - O mercado interno integra o patrimoénio nacional e serd incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento
cultural e sécio econdmico, o bem estar da populagéo e a autonomia tecnoldgica do Pais, nos termos de lei federal.

56 O arguto advogado José Antonio B.L. Faria Correa, em Revista da ABPI no. 5, 1993, em andlise repetida em
Danemann, Siemsen, Biegler, Ipanema Moreira, Comentarios a Lei de Propriedade Industrial e Correlatos da Ed.
Renovar, 2001, a p. 30, aponta para um sentido possivel da cldusula finalistica, de cardter apenas filoséfico-juridico — e
ndo de teor constitucional. Os Comentdrios perfazem, de outro lado, uma interpretagdo do mandamento constitucional a
luz do art. 20 20. da Lei, em forma curiosa de iluminar o texto superior pela aplicagdo do que lhe é subordinado. Segundo
tal entendimento, a cldusula nao teria o efeito finalistico (“tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais) mas apenas declaratério (“considerando o seu interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais) — este dltimo sendo a redacdo da lei ordindria. Assim, segundo os Comentdrios, a
simples existéncia da Lei ja perfaria os propdsitos constitucionais, sendo ela inaprecidvel quanto a satisfagdo de quaisquer
fins.



direito exclusivo s6 seja conferido na propor¢cdo que se respeite a inderrogabilidade do
dominio publico o que pressupde que a forma configurada pela topografia ndo seja usual,
conhecida, ou j4 ingressa no acesso comum.

Em segundo lugar, é indispensavel que o balanceamento dos interesses revelado pela
protecdo seja adequado as especificidades da topografia de circuitos integrados, e mais,
que essa protecdo atenda o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico
do Pafs.

Formulado no contexto de uma politica geral de desenvolvimento do setor de circuitos
integrados, objeto da Lei n 11.484 que incorpora as normas de protecdo de Propriedade
Intelectual, presumir-se-ia que tais propdsitos tivessem inspirado e encontrassem expressao
nas normas sob andlise.

Assim ndo ocorre, no entanto, ja flagrantemente, pela insufici€éncia do regime de plena
liberdade de engenharia reversa, que exige, pelo menos, uma leitura conforme a
Constituigao.

Comentarios a Lei n 11.484

CAPITULO III

TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS
Secdo I

Das definicdes

Art. 23. Este Capitulo estabelece as condi¢des de protecdo das topografias de circuitos
integrados.

Aquisicao de registro por estrangeiros

Art. 24. Os direitos estabelecidos neste Capitulo sdo assegurados:
I - aos nacionais e aos estrangeiros domiciliados no Pafs; e

II - as pessoas domiciliadas em pais que, em reciprocidade, conceda aos brasileiros ou
pessoas domiciliadas no Brasil direitos iguais ou equivalentes.

Art. 25. O disposto neste Capitulo aplica-se também aos pedidos de registros provenientes
do exterior e depositados no Paifs por quem tenha protecdo assegurada por tratado em vigor
no Brasil.

O Tratado de Washington ndo estd em vigor no Brasil. TRIPs prevé que se dard uma
protecdo no ambito geral do Tratado, e, uma vez que o Brasil optou por legislar nos termos
gerais de TRIPs, ha que se entender que todos os membros de TRIPS estardo legitimados a



protecdo no Brasil, independentemente de reciprocidade *. Tal ocorre nas hipéteses em
que, mesmo um Estado ndo sendo parte de uma das convencdes obrigatérias sob TRIPs, ele
subscreve este ultimo Acordo.

A reciprocidade

O sistema de Convengdes da Propriedade Intelectual, tratados multilaterais, rejeita a
reciprocidade como fundamento do sinalagma entre as partes. Pelo sistema da “Unido” ou
do “tratamento nacional”, procura-se exatamente evitar o principio do ut des do direito
romano, que condicionava a exeqiiibilidade da prestagcao a correlacio direta da outra parte.

Mas o que acontece, quando ndo hé tratado? Ao contrdrio do disposto na nossa lei autoral,
que limita sua prote¢do aos estrangeiros domiciliados no exterior (Art. 2°. da Lei 9.610/98 -
“gozardo da protecdo dos acordos, convengdes e tratados ratificados pelo Brasil”), a Lei
9.279/96 prevé, ainda, um critério de reciprocidade:

Art. 3° - Aplica-se também o disposto nesta lei:

(..) II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em pais que assegure aos brasileiros ou pessoas
domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

A Lei em andlise igualmente assegura a protecao “as pessoas domiciliadas em pais que, em
reciprocidade, conceda aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil direitos iguais ou

57 Segdo 6 - Topografias de Circuitos Integrados (artigos 35 a 38) ART.35 - Os Membros acordam outorgar protecdo as
topografias de circuitos integrados (denominados adiante "topografias") em conformidade com os Artigos 2 a 7 (salvo o
pardgrafo 3 do ART.6), ART.12 e pardgrafo 3 do ART.16 do Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de
Circuitos Integrados e, adicionalmente, em cumprir com as disposi¢des seguintes.

ART.36 - Sem prejuizo do disposto no pardgrafo 1 do ART.37, os Membros considerardo ilicitos os seguintes atos, se
realizados sem a autorizagio do titular do direito:(9) importar, vender ou distribuir por outro modo para fins comerciais
uma topografia protegida, um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida ou um artigo que
incorpore um circuito integrado desse tipo, somente na medida em que este continue a conter uma reproducio ilicita de
uma topografia. (9) Entende-se que o termo "titular de direito" possui, nesta Se¢do, o mesmo significado do termo "titular
do direito" no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

ART.37 1 - Sem prejuizo do disposto no ART.36, nenhum Membro considerara ilicita a realizacdo de qualquer dos atos a
que se refere aquele artigo em relacdo a um circuito integrado que contenha uma topografia reproduzida de forma ilicita
ou a qualquer produto que incorpore um tal circuito integrado, quando a pessoa que tenha efetuado ou ordenado tais atos
ndo sabia e ndo tinha base razodvel para saber, quando da obtengao do circuito integrado ou do produto, que ele continha
uma topografia reproduzida de forma ilicita. Os Membros dispordo que, apds essa pessoa ter sido suficientemente
informada de que a topografia fora reproduzida de forma ilicita, ela podera efetuar qualquer daqueles atos com relagdo ao
estoque disponivel ou previamente encomendado, desde que pague ao titular do direito uma quantia equivalente a uma
remuneragdo razoavel, equivalente a que seria paga no caso de uma licenga livremente negociada daquela topografia.

2 - As condicodes estabelecidas nos subparagrafos "a" a "k" do ART.31 aplicar-se-do, "mutatis mutandis", no caso de
qualquer licenciamento ndo voluntdrio de uma topografia ou de seu uso pelo ou para o Governo sem a autorizagdo do
titular do direito.

ART.38 1 - Nos Membros que exigem o registro como condi¢do de protegdo, a duracdo da protegdo de topografias ndo
expirard antes de um prazo de dez anos contados do depédsito do pedido de registro ou da primeira exploracido comercial,
onde quer que ocorra no mundo.

2 - Nos Membros que ndo exigem registro como condi¢do de protecdo, as topografias serfio protegidas por um prazo nio
inferior a dez anos da data da primeira exploracido comercial, onde quer que ocorra no mundo.

3 - Sem prejuizo dos pardgrafos 1 e 2, um Membro pode dispor que a protecdo terminard quinze anos apds a criagdo da
topografia.



equivalentes”, em exato paralelismo a Lei 9.279/96. .

Beneficidrios da regra de reciprocidade

Nao havendo tratado em vigor, que beneficie o estrangeiro ndo domiciliado no Pais, Lei
11.484/2007 prevé aplicacdo de suas normas, sob condi¢io de reciprocidade. Para definir o
parametro de reciprocidade (isto é, a lei estrangeira que serd cotejada com a nacional), a lei
brasileira elege, no caso, a norma do pais em que o estrangeiro seja nacional ou aquela em
que ele seja domiciliado. Qual delas, enfim?

Seguramente, a que for mais favordvel ao deferimento da extensdo de direitos. O
dispositivo, que atribui direitos mesmo aos que ndo tenham o beneficio de um tratado, nao
se volta a restringir, mas a incentivar a mutua atribui¢do de patentes e marcas aos nacionais
de outros paises. Poder-se-ia argumentar que € através da restricdo, auténtica sangao
unilateral, que se educa os paises estrangeiros no reconhecimento dos direitos dos
brasileiros; mas nao € este um entendimento compativel com o sistema constitucional em
vigor.

Parametro subjetivo de reciprocidade

A lei estrangeira, parametro objetivo da reciprocidade, tem de estender aos brasileiro e as
pessoas domiciliadas no Brasil os direitos sujeitos a avaliagdo. Diz mal a 11.484/2007 ao
utilizar-se da alternativa “ou”.

Em primeiro lugar, a reciprocidade deve incluir todos aqueles que, a luz da regra
constitucional de isonomia, merecem igual protecdo, ceteris paribus: os brasileiros e os
estrangeiros aqui residentes. Se a lei estrangeira apenas protege um dos dois sujeitos (por
exemplo, o brasileiro), ndo atende o padrdo constitucional brasileiro de igualdade.

Em segundo lugar, porque, se apenas reconhecesse o estrangeiro aqui domiciliado
(presumivelmente, por sua condi¢do nacional, e ndo por seu domicilio), a lei estrangeira
tomada como parametro estaria efetivamente denegando direitos aos brasileiros.

Note-se que uma terceira hipétese existe: a de que a lei estrangeira recuse protecdo aos
brasileiros ndo residentes no Brasil; por exemplo, aos brasileiros domiciliados no préprio
pais onde vige a lei tomada como pardmetro. Se o fizer, ndo cumpre com 0 pressuposto
subjetivo da comparagdo. Mas podem existir hipdteses em que a propria lei brasileira deixe
de garantir os direitos de propriedade industrial a brasileiros ou estrangeiros aqui
domiciliados; e nenhuma exigéncia se fard, de que a lei estrangeira ofereca mais prote¢ao
do que d4, para seus préprios beneficidrios constitucionais, a lei nacional.

Reciprocidade: concreta ou in abstracto?

Dificil instrumento de direito internacional publico, a reciprocidade presume uma anélise
juridica e extra-juridica de extrema complexidade, que nao fica aparente na nogao simples
de que “damos a eles o tratamento, que eles dao a nés.”

Um exemplo, dentre os muitos que se podiam alvitrar: a lei do pais X garante patentes a
todos os requerentes, independentemente de sua nacionalidade; mas tal patente nao importa
em exclusividade de fabricagcdo, s6 em um dominio piiblico pagante, como na antiga lei



mexicana. Ou: em prazos, conteido de direitos e exclusdes de patenteabilidade, a lei
estrangeira se equipara a nossa, mas as anuidades sdo muitissimo mais onerosas. Ha
reciprocidade?

A reciprocidade importa em confrontar dois parametros legais, objetivamente (texto e
aplicacdo da lei) e subjetivamente (os beneficidrios e obrigados das normas). Mais, €
preciso comparar tais parametros reciprocamente, € ndo da forma que se compulsam os
sistemas juridicos pelos métodos do direito comparado. Mais ainda, ndo se considera o
direito elementar em si, mas o instituto como um todo: o prazo maior pode ser compensado
por regras mais restritivas de licenca compulsoria.

Superada a fase cognitiva, o que fazer se a comparacdo mostrar diferencas de tratamento?
Considerar substancialmente equivalentes os dois sistemas, se, no efeito geral, o
depositante brasileiro tem aproximadamente o mesmo tratamento, sob a lei estrangeira, que
o depositante originalmente submetido a lei estrangeira tem em nosso Pais? Qual a
aproximacao razoavel?

Indo além: constatada a disparidade, negar a protecdo ao depositante estrangeiro? Ou
(solugdo propugnada na Conveng¢do de Berna), reduzir os direitos do estrangeiro aos limites
de sua propria lei? Por exemplo: conceder no Brasil a patente ao estrangeiro, mas pelo
prazo, menor, que sua propria lei nacional outorga?

A 11.484/2007 silencia, olimpicamente, sobre todas estas questdes, o que talvez seja
medida de prudéncia, considerando a progressiva inclusdo de todos os paises existentes nos
tratados em vigor no Brasil. Mas, ja que existe a previsao legal, como aplica-la?

Nao havendo regra legal, parece razodvel aplicar, na sua pragmética, o principio de
colaboracdo internacional intrinseco ao texto, ou seja, admitir a protecio o maximo que se
puder, sem lesdo ao interesse nacional. Sendo substancialmente equivalentes o direito
estrangeiro e o nacional, ambos medidos em seus efeitos (e ndo no texto legal isolado e sem
aplicacdo), deve-se ao depositante estrangeiro a integralidade da 11.484/2007 . Nao se
atingindo tal equivaléncia, recusar a aplicacdo da lei, pois a reducdo dos direitos, como
sugere a Convencdo de Berna, a medida da lei estrangeira, € impossivel sem autorizagdo
legal, e de administracdo quase impossivel.

O que é topografia
Art. 26. Para os fins deste Capitulo, adotam-se as seguintes defini¢des:

I - circuito integrado significa um produto, em forma final ou intermedidria, com elementos,
dos quais pelo menos um seja ativo, e com algumas ou todas as interconexdes integralmente
formadas sobre uma peca de material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar
uma fung¢ao eletronica.

II - topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens relacionadas,
construidas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuracdo
tridimensional das camadas que compdem um circuito integrado, e na qual cada imagem
represente, no todo ou em parte, a disposicio geométrica ou arranjos da superficie do
circuito integrado em qualquer estigio de sua concep¢do ou manufatura.



As defini¢des seguem o modelo do Tratado .

Quem pode pedir registro de topografia

Secdo II
Da titularidade do direito

Art. 27. Ao criador da topografia de circuito integrado serd assegurado o registro que lhe
garanta a protecdo nas condi¢des deste Capitulo.

§ 1° Salvo prova em contrdrio, presume-se criador o requerente do registro.

§ 2° Quando se tratar de topografia criada conjuntamente por duas ou mais pessoas, O
registro poderd ser requerido por todas ou quaisquer delas, mediante nomeacdo e
qualificacdo das demais para ressalva dos respectivos direitos.

§ 3° A protecdo poderd ser requerida em nome préprio, pelos herdeiros ou sucessores do
criador, pelo cessiondrio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho, de prestacdo
de servigos ou de vinculo estatutdrio determinar que pertenca a titularidade, dispensada a
legalizag¢do consular dos documentos pertinentes.

A regra de autoria (do “criador”) e da titularidade vinculada diretamente a autoria
acompanha em alguma proporcao o do estatuto brasileiro de patentes.

Quem ¢ legitimado a pedir registro de topografia é seu autor (dito criador), presumindo-se
como tal (juris tantum) o requerente. Aplica-se aqui o que ja se disse quanto ao desenho
constitucional do direito autoral de personalidade do inventor.

No caso de vérios autores em conjunto do mesmo invento, a registro de topografia podera
ser requerida por todos ou qualquer deles, mediante nomeagdo e qualificagdo das demais,
para ressalva dos respectivos direitos. A 11.484/2007 ndo trata do caso de pluralidade de
criacdes independentes, como ocorre com a norma de patentes.

Nao se cuida aqui do direito moral de nominag¢do; tal omissdo € irrelevante, eis que tal
direito resulta de fonte constitucional.

Titularidade origindria

Ao contrario do que nos Estados Unidos, que limitam a autoria das patentes (dai, o direito

58 Tratado de Washington Article 2 Definitions -For the purposes of this Treaty: (i) “integrated circuit” means a product,
in its final form or an intermediate form, in which the elements, at least one of which is an active element, and some or all
of the interconnections are integrally formed in and/or on a piece of material and which is intended to perform an
electronic function,

(ii) “layout-design (topography)” means the three-dimensional disposition, however expressed, of the elements, at least
one of which is an active element, and of some or all of the interconnections of an integrated circuit, or such a three-
dimensional disposition prepared for an integrated circuit intended for manufacture,



de pedir patente) ao inventor, pessoa natural 59, ou a sucessores deste, a Lei n 11.484 parece
admitir a titularidade origindria do registro por pessoas juridicas. Com efeito, a Lei n 11.484
defere a pretensdo, além do autor e seus sucessores, “aquele a quem a lei ou o contrato de
trabalho ou de prestacio de servi¢os determinar que pertenca a titularidade”.

O direito de pedir registro de topografia pode ser objeto de cessdo, como, alids, é pratica
universal, de sucessao causa mortis, ou de outras formas de transferéncia de direitos.

Direitos resultantes da autoria da topografia

Direito a qué? Numa observacao das mais agudas, Pontes de Miranda distingue trés tipos de
direitos relativos ao objeto da patente (em tudo aplicdvel, aqui, aos registros de
topografias):

a) O direito de pedir patente. Segundo a Lei 9.729/96, em seu Art. 60. § 20.,
os herdeiros e sucessores do autor do invento, assim como OS terceiros,
titulares origindrios dos respectivos direitos, podem requerer patente. Tal
legitimidade presume um direito adjetivo, de requerer a atuacdo do Estado
para examinar, declarar a existéncia dos pressupostos da concessdo, e
constituir o direito.

b) O direito ao pedido de patente. Suscitada a atuacao do Estado, constitui-se
um processo administrativo, que incorpora a eventualidade de um direito
erga omnes, objeto do pedido. A titularidade ao pedido representa um
interesse econdmico, reconhecido juridicamente, como se vé do Art. 69 da
Lei 9.729/96.

¢) O direito ao titulo ja concedido.

Qual seu objeto? A doutrina 0ea jurisprudéncia ®' tm reconhecido a existéncia de um
bem incorporeo, de natureza mével, o invento, que consistiria no nicleo de deflagracao das
pretensdes a patente. A criagdo de topografia teria a mesma natureza de criagao.

O direito € exercido pelo pedido de registro junto ao 6rgao de propriedade industrial, e terd
como resultado, se verificados a existéncia dos pressupostos para a concessao do privilégio,

¥ Singer, op. cit., p. 219: “In all Contracting States, it is recognized that invention is a creative act which is only capable
of being performed by a natural person”. Chisum e Jacobs, op.cit, p. 2-171 notam que, segundo a lei federal americana, ha
hipétese em que uma pessoa juridica pode requerer patente sem a autorizacio direta do inventor, desde que fique
demonstrado a pertinéncia do titulo e a recusa ou omissdo do autor da invencéo. Note-se que a Lei 9.610/98 eliminou as
dubiedades existentes anteriormente no direito autoral, quanto a titularidade originaria por pessoa juridica: agora é certo
que autor € sempre pessoa natural.

60 Pontes, Tratado, § 1917; Roubier, op.cit. p. 98-107.

1« ’invention, alors que le brevet n’est pas encore démandé, est un bien incorporel qui a un valeur patrimonial”
(Tribunal de apelacdo de Paris, acérdao de 30 de janeiro de 1991, apud Bertrand, op.cit., p. 127).



- . .62
a emissao do registro de topografia ™.

Direito de adjudicacio

Direito de cardter patrimonial puro, o poder de pedir registro de topografia (ou seus
consectdrios — o direito ao pedido e o direito a registro de topografia) é suscetivel de ser
reivindicado (jus persequendi) de quem injustamente o alegue, como previsto no art. 39 §
4°, da Lei n 11.484. Por tal disposicao o titular do direito, que tem seu invento apropriado
injustamente por terceiros, pode pedir a adjudicacdo do registro, ou suscitar a nulidade do

titulo .

Em rapido sumadrio, para que se peca a adjudicacdo, € preciso comprovar que o adjudicante
era titular de direito de pedir registro de topografia; no curso da pretensio se apurard se o
autor nao teria perecido de tal direito, por abandono ou perempgao ou outra razdo de direito.
Quem deixa sua invencdo cair no dominio comum, ou a abandona de forma a permitir a
ocupacdo licita por terceiro, adjudicacdo nao haverd. Poderd, certamente, ter o direito de
anular a exclusiva concedida a quem nao for criador.

Titularidade originaria do empregador

Art. 28. Salvo estipulacdo em contrdrio, pertencerdo exclusivamente ao empregador,
contratante de servicos ou entidade geradora de vinculo estatutdrio os direitos relativos a
topografia de circuito integrado desenvolvida durante a vigéncia de contrato de trabalho, de
prestagdo de servicos ou de vinculo estatutdrio, em que a atividade criativa decorra da
prépria natureza dos encargos concernentes a esses vinculos ou quando houver utilizagdo de
recursos, informagdes tecnoldgicas, segredos industriais ou de negdcios, materiais,
instalagdes ou equipamentos do empregador, contratante de servigos ou entidade geradora
do vinculo.

§ 1° Ressalvado ajuste em contrario, a compensacio do trabalho ou servico prestado limitar-
se-4 a remunerac¢io convencionada;

§ 2° Pertencerdo exclusivamente ao empregado, prestador de servigos ou servidor piblico os
direitos relativos a topografia de circuito integrado desenvolvida sem relagdo com o contrato
de trabalho ou de prestacdo de servigcos e sem a utilizacdo de recursos, informagdes
tecnoldgicas, segredos industriais ou de negdcios, materiais, instalacdes ou equipamentos do
empregador, contratante de servigos ou entidade geradora de vinculo estatutdrio;

§ 3° O disposto neste artigo também se aplica a bolsistas, estagiarios e assemelhados.
Desta vez, o modelo de atribui¢do de titularidade origindria, independente da autoria é o da
Lei do Software. Como muitos produtos da criacdo coletiva - o filme é um exemplo claro —
a topografia, como o software, nao € quase nunca resultado do esforco intelectual de um
Unico individuo.

Segue a norma os principios relativos a patente, com a diferenca de que nao se prevé o

82 Carvalho, Nuno Tomaz Pires de, A aquisi¢do e perda dos direitos de patente. Revista Juridica Lemi, vol 14 n 159 p 3 a
30 fev 1981.

3 Art. 39 § 4° No caso de inobservancia do disposto no § 1° do art. 27, o criador poderd, alternativamente, reivindicar a
adjudicag@o do registro. Vide Gert Dannemann e Katia Braga de Magalhdes, A Acdo de Adjudi¢do na Nova Lei de
Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/96), Revista da ABPI, N° 39 - Mar. /Abr. 1999



regime propriedade comum, em partes iguais, quando resultasse da contribui¢do pessoal do
empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalacdes ou equipamentos do
empregador.

Assim, ou a topografia foi feita em casa, sem qualquer uso dos recursos do empregador, e
fora da hora do expediente — caso em que poderd ser do criador da topografia, salvo
contrato em contrario.

O regime €, entdo, o seguinte:

e Salvo estipulacdo em contrdrio, nos casos em que a topografia for gerada na
vigéncia de contrato (de trabalho ou outro) ou de vinculo estatutdrio (assim, por
empregado, servidor publico, prestador de servigos, bolsistas, estagidrios e
assemelhados), e

o a relagdo com o gerador seja expressamente destinada a pesquisa e
desenvolvimento (como no caso 1 das patentes), ou,

o ainda que ndo expressamente, que a atividade do gerador da topografia seja
prevista, quando decorra da prépria natureza dos encargos concernentes a
esses vinculos (em geral, se o contrato ou vinculo contemplar atividade
relativa a topografias de circuito integrado) e até mesmo, se nenhum desses
vinculos existirem,

o quando houver utilizacdo de recursos, informacdes tecnoldgicas, segredos
industriais ou de negdcios, materiais, instalagcdes ou equipamentos,

o empregador, contratante de servigos ou 6rgdo publico serd o #nico titular dos direitos
relativos.

e De outro lado, se a topografia foi gerada sem relacdo com qualquer contrato de
trabalho, prestacdo de servicos ou vinculo estatutdrio, € sem a utilizagdo de recursos,
informacdes tecnoldgicas, segredos industriais e de negdcios, materiais, instalacoes
ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador
mantenha contrato de servigos ou 6rgao publico.

Em principio, salvo ajuste em contrdrio, a compensacao do trabalho ou servico prestado
limitar-se-4 a remuneracdo ou ao saldrio convencionado.

Note-se que, muito embora ndo exista a previsao de participacdo incentivada do criador da
iniciativa privada nos resultados de sua producdo (como € prevista na lei de patentes), o
criador que € pesquisador publico se beneficiard do disposto na Lei de Inovagao.

Das topografias protegidas

Art. 29. A protecdo prevista neste Capitulo s6 se aplica a topografia que seja original, no
sentido de que resulte do esforco intelectual do seu criador ou criadores e que nio seja
comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no
momento de sua criagdo.

§ 1° Uma topografia que resulte de uma combinacdo de elementos e interconexdes comuns,
ou que incorpore, com a devida autorizagdo, topografias protegidas de terceiros, somente
serd protegida se a combinag@o, considerada como um todo, atender ao disposto no caput



deste artigo.

§ 20 A protecdo ndo serd conferida aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais
a topografia se baseie ou a qualquer informac¢do armazenada pelo emprego da referida
protecao.

§ 3° A protecdo conferida neste Capitulo independe da fixagdo da topografia.

A originalidade

No capitulo sobre a prote¢dao de topografias da segunda edicdo do meu Uma Introducgio,
disse quanto ao requisito de originalidade:

Também a exigéncia de originalidade imposta ao circuito integrado submetido a registro
excede um pouco os padrdes do direito autoral, o qual se satisfaz com o fato de a criag@o ser
algo mais do que simples copia. No entanto, o guantum minimo de novidade exigido fica
longe do padrio da patente cldssica.

Quanto aos vdrios conceitos de originalidade, cabe notar que tal no¢do é coisa que tem
multiplos significados em PI. Dissemos, em Uma Introdugao, 2a. Ed., falando de DIs:

A "originalidade" tem variada conceituacdo em Direito da Propriedade Intelectual . No
Direito Autoral, tende a se manifestar como a caracteristica de ser oriunda do préprio
criador , ou novidade subjetiva.

Lé-se do que dissemos que no DA a palavra tende ser tomada como "a caracteristica de ser
oriunda do préprio criador , ou novidade subjetiva".

Incidentalmente, vale distinguir entre a obra original e a obra origindria :
Art. 5° Para os efeitos desta Lei (9.610), considera-se:

VIII - obra: f) origindria - a criag@o primigena; g) derivada - a que, constituindo criagdo
intelectual nova, resulta da transformag@o de obra origindria;

O primeiro sentido que a palavra aparece no DA € o da simples novidade.

"haja originalidade nessa concepg¢do, entendida a palavra no sentido relativo, ou seja, de que
ndo se cuida da novidade absoluta, mas de concep¢do diversa das existentes." BITTAR,
Carlos Alberto. O Direito do Autor. In Revista EPM-APAMAGIS, n° 1 (2), jan-abr, 1997, p.
60

O segundo sentido, o de imputagao subjetiva, ocorre também, de acordo com contexto. Por
exemplo, a Lei 9.609 diz:

Art. 3°. § 1° O pedido de registro estabelecido neste artigo deverd conter, pelo menos, as
seguintes informagdes:

III - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para identifica-lo e
caracterizar sua originalidade, ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do
Governo

Quanto ao software, propriamente dito, entendo que esta "originalidade" tenha um sentido
préprio. Por exemplo, falando do registro de programa disse (O registro do programa,
1998):

z z

O primeiro objetivo do depésito é a comprovacdo de que o programa € criagdo
independente, ou seja, resultante de elaboragio auténoma. E o requisito cldssico da
originalidade (subjetiva), que estd para o sistema do Direito Autoral como o de novidade
(objetiva) estd para o sistema de patentes (Claude Colombet, Les Grands Principes, pg.36)



Tal comprovagdo seria efeito, possivelmente, da prioridade no registro, dentro do principio
prius in tempore, fortior in jure

No entanto, uma vez mais cabe repetir que o registro € constitui prova juris tantum; nao s6
pode ser superada por outra evidéncia, como também, no caso da legislacdo autoral, aqui
aplicdvel, a criag¢do anterior ndo tira a originalidade da posterior, desde que ndo tenha havido
indevida apropria¢do de material da primeira pela segunda criacdo.

Veja-se um parecer que dei na Procuradoria do INPI, quando era Procurador Geral, falando
do software em si mesmo, e nao de seu titulo:

Originalidade - Parecer - INPI, 1988.

"O regime pertinente € o genérico do Direito Autoral, modificado pelas disposicdes da Lei
7.646. Ora, em tal regime ndo se exige a novidade objetiva como requisito de prote¢do, mas
tdo somente a originalidade - conceito que tem acep¢do muito peculiar neste contexto.

De um lado, nem tudo que € subjetivamente original é protegido - como nota a Lei 7.646
(Art. 70. II) ao absolver de pldgio a criagdo que se aproxima a outra porque as formas
alternativas de expressdo sdo limitadas. Se as caracteristicas do hardware impdem uma e s6
uma solu¢@o de software, ndo hd direito autoral sobre esta, ainda que tenha havido criacdo
original. De outro lado, a recriagdo independente de uma obra objetivamente ja existente faz
jus a protecdo autoral.

Assim, ndo € a comparagdo objetiva entre uma obra anterior e uma posterior que podera ferir
a originalidade da segunda; somente uma andlise minuciosa do processo criativo poderd
chegar a tal conclusdo. Além disto, mesmo quando original, uma obra pode ser dependente
de outra que lhe € anterior - como ocorre nas tradugdes. Quando isto ocorre, hd uma obra
original, mas derivada da anterior; e tal no¢do é muito relevante porque obra derivada, na
nossa lei autoral, s6 pode ser explorada com a permissdo do titular da obra origindria - a da
qual se deriva a segunda obra original.

Esta originalidade, chamada relativa, pode existir seja quanto a expressdo da obra (outra
vez: como na tradugdo), seja quanto a sua composicdo (a forma interna: a ordenagdo e
disposicdo da obra), mas inexistir quanto ao outro elemento. Para se apurar se hi
originalidade absoluta ou relativa, assim, € preciso analisar em cada caso se o segundo
criador baseou-se nas idéias em geral, que sdo de dominio publico; ou na anélise formal-
matemdtica do problema tecnolégico a ser resolvido pelo programa de computador,
igualmente em dominio publico; ou na formulagdo légico-matemdtica de tal andlise, o
chamado algoritmo, ainda de dominio comum; ou se ji nas ordenacdes e disposi¢cdes do
programa que, ndo sendo de cardter necessdrio, representem uma escolha entre alternativas
possiveis, assim uma parte da forma interna da obra - sua composicio. E tarefa dificil.

Original é - neste sentido - simplesmente o que foi criado pelo autor, sem nenhuma
avaliacdo de estado da arte ou de uso e registro prévio.

Mas um terceiro sentido existe para a palavra em DA. Por exemplo, a da existéncia de um
conteddo minimo de doagdo pessoal, que faca de um trabalho uma obra do espirito e ndo
simplesmente o resultado do tempo e do suor despendido.

E nesse sentido que Henri F. Jessen, entende que os requisitos para protecio da obra sio: a)
pertencer ao dominio das letras, das artes ou das Ciéncias; b) ter originalidade; c) achar-se
no periodo de protecdo fixado pela lei. (JESSEN, Henri Francis. Direitos Intelectuais: Ed.
Itaipu, RJ, 1967).

Vide, neste entendimento, Protecio Autoral do Website Manoel J. Pereira dos Santos,
Revista da ABPI n. 57 1/3/2002, falando do regime brasileiro de bases de dados, evocando



por comparacao o sistema europeu da diretiva n°. 96/9/CE, de 11 de Marco de 1996:

A principal diferenca entre a prote¢do das bases de dados originais e aquela advogada para
as chamadas bases de dados ndo originais estd no fato de que, no primeiro caso, o conjunto é
protegido, ndo enquanto simples acervo de dados e outros materiais, mas sim na medida em
que hd a sistematizacdo, organizacdo e disponibilizacdo desses elementos de forma criativa,
ndo se estendendo a protecdo autoral aos dados e materiais em si mesmos. J4 no segundo
caso, o ambito dessa protecdo é maior, abrangendo o acervo de dados e outros materiais,
sendo assim preferivel designar esse sistema como de protecdo do contetido das bases de
dados.

A quarta acep¢do - a que nos interessa - € de distinguibilidade . Neste sentido, retornando
ao meu texto sobre DIs:

Pela definicio do CPI/96, assemelha-se a distinguibilidade do direito marcdrio (vide
abaixo), ou seja, a possibilidade de ser apropriada, j4 que ndo estd imersa no dominio
comum. A fragilidade de tal conceito estd na extrema proximidade com a nog¢do de
novidade, acima definida.

Diz Newton Silveira:

z

(...) a originalidade é condi¢do tanto para a protecdo das invengdes, quanto das obras
artisticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se refere a forma
considerada em si mesma, enquanto que para os modelos e desenhos industriais a forma em
si pode ndo ser original, desde que o seja a sua aplicacdo, isto €, a originalidade neste caso
consistiria na associacdo original de uma determinada forma a um determinado produto
industrial .

Em Direito Francés, exige-se que o desenho tenha "uma configura¢do distintiva e
reconhecivel que a diferencie de seus similares". Ja a proposta de diretriz da Comunidade
Européia, em seu art. 3.2, prevé a satisfacdo do requisito de cardter individual, definido
como o atributo que faz o observador, numa impressdo global, determinar que o objeto
protegido difere de maneira significativa dos outros desenhos utilizados ou publicados no
territorio.

Tal caréter distintivo, de novo no Direito Frances, terd de ser visivel e claramente aparente,
possibilitando o objeto diferenciar-se dos congéneres seja por uma configuracdo
reconhecivel, seja por vérios efeitos exteriores que lhe empreste fisionomia prépria (Code
de la Propriété Intellectuelle, art. L.511-3).

A luz de tais pardmetros, entendo que o requisito, em sua nova roupagem, deva ser
entendido como a exigéncia de que o objeto da protecdo seja ndo s6 novo, ou seja, nao
contido no estado da arte, mas também distintivo em face desta, em grau de distin¢do
comparavel ao ato inventivo dos modelos de utilidade .

Autores ha que entendem haver distingdes nesse requisito conforme o setor produtivo e o
mercado consumidor; assim, para certos produtos, a distinguibilidade deveria ser maior,
assim como em face de um consumidor mais sofisticado, o impacto do efeito estético
deveria se afeicoar a essa caracteristica.

Nesse mesmo trabalho, aponto qual a "originalidade' que, a luz do Direito Comparado, seria
aplicavel a nova MP, notando-se o que ocorre, por exemplo, no contexto da protecao dos
semicondutores:

House Report 98-781, 96th. Cong. 2nd. Sess. 4 (1984), p. 17: "a mask work is original if it is



the independent creation of an author who did not copy it". Segundo o 17 USC Par. 902 (b),
"the mask work may not consist solely of designs that are staple, commonplace or familiar in
the semiconductor industry, or variations of such design, combined in a way that, considered
in a whole, is not original". Copyright Office Circular R 100.

Analisando, a luz dessas reflexdes, o que a Lei n 11.484 dispde, no pertinente temos
claramente um conceito complexo de originalidade, que soma o sentido de autoria
(atribui¢@o subjetiva de obra originaria) com o elemento indicado no 17 USC Par. 902 (b):
o requisito de que a topografia ndo seja padrdo, corriqueira ou familiar na industria.

O Tratado, em seu art. 3.2 endossa plenamente essa interpretacao 64 como também TRIPs
65

Nao se exige qualquer passo inventivo, nem o absurdo e indefinivel "ato inventivo" das
MU. Assim, ndo se tem, no caso, o terceiro conceito de originalidade, o de aporte
significativo, mas sim o terceiro - comum aos DI e as marcas ...o de apropriabilidade, com a
peculiaridade de que a confundibilidade - o inculcamento ou passing-off na relagdo com o
consumidor - € irrelevante.

Note-se que, por for¢a do disposto no art. 6(2) do Tratado, nisso robustecido por TRIPs, no
caso de criacdo autonoma de topografia através — inclusive — de engenharia reversa, a
simples originalidade como atribui¢do subjetiva cria uma inoponibilidade do registro a nova
criacdo. Ou seja, mesma a topografia idéntica a registrada (carecendo assim do segundo
elemento da originalidade) tem emprego licito no mercado, quando houver investimento
real e evidenciado na geracdo da segunda topografia. Certamente a segunda nio terd direito
a registro, pois lhe carece a plena originalidade; mas o registro ndo lhe vedara acesso ao
mercado.

A criacdo por combinacdo

A previsdo de o objeto protegido possa ser uma “combinagdo de elementos e interconexodes
comuns”, aditando-se que somente havera registro se a combinacao, considerada como um
todo, for original, evoca a antiga discussdo relativa a patente de combinagao.

Nao h4, no Direito Brasileiro, definicdo legal do que seja patente de combinacdo. Nos
diciondrios juridicos, porém, 1é-se a preciosa defini¢do do Black’s Law Dictionary:

“Combination Patent - Patents in which the claimed invention resides in a specific
combination or arrangement of elements, rather than in the elements themselves. One in

% (2) [Requirement of Originality] (a) The obligation referred to in paragraph (1)(a) shall apply to layout-designs
(topographies) that are original in the sense that they are the result of their creators’ own intellectual effort and are not
commonplace among creators of layout-designs (topographies) and manufacturers of integrated circuits at the time of their
creation.

65 Conforme o Resource Book on TRIPS and Development da UNCTAD, Cambrige University Press, 2005, ‘“The Treaty
combines the concepts of “originality” and of “intellectual effort” employed in the U.S. and in EC regulations,
respectively. These concepts are qualified, as expressly provided for, for instance, in the U.S. and UK laws on the matter,
by the condition that the layout/topography should not be “commonplace among creators of layout-designs (topographies)
and manufacturers of integrated circuits at the time of their creation”. Further, a layout-design that consists of a
combination of elements and interconnections that are commonplace shall be protected only if the combination, taken as a
whole, fulfils the condition of originality”.



which none of the parts or components are new, and none are claimed as new, nor is any
portion of combination less than whole claimed as new or stated to produce any given result.

Em tal patente, pois, a invencdo reivindicada estd numa combinacdo de elementos, € ndo
nos elementos singulares; nela, nenhum dos elementos serd reivindicado como novo, nem
qualquer combinacdo diversa do todo serd tida como nova, nem serd a esta imputada um
resultado industrial especifico.

O mesmo se dird da topografia por combinacdo: se “considerada como um todo”, for

.. . . 66
original, sem prejuizo de seus elementos integrantes .

Um aspecto interessante € trazido pela norma: a combina¢@o em que elementos individuais
ndo sé ndo sejam originais, no sentido objetivo, mas também ndo o sejam, subjetivamente.
Havera parcelas, na combinacgdo, de titularidade de terceiros.

Os elementos de uma combinacdo, por definicdo, guardam integridade individual; ndo
haverd transformacdo substantiva, que levem tais elementos a uma nova entidade; a criagao
se dd por justaposicdo, acrescida pelo resultado do todo,que provavelmente pressupora
sempre algum tipo de sinergismo. Assim, sé por autoriza¢do ou licenca do titular dos
elementos da combinagdo se poderd registrar o todo, ao qual o elemento de terceiro acede.

Protecao de forma

As topografias sdo protegidas como criacdo de forma, nisso se aproximando do objeto do
direito autoral. No dizer da Lei n 11.484, excluem-se da protecdo do registro “os conceitos,
processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou a qualquer informacgao
armazenada pelo emprego da referida protecdao”. Assim, como ja visto, sé sdo protegidos
apenas os tragados originais ou que ndo sejam conhecidos ou familiares na industria; de
forma alguma se protegem os conceitos ou idéias implicitas no tracado.

No regime da Lei n 11.484, ndo ha protecdo dos desenhos e estudos preparatérios, como
ocorre na Diretriz Européia 87/54. S6 a a topografia — ela mesmo - € tutelada.

No entanto, a forma autoral € expressiva; ela € um modo subjetivamente caraterizado pelo
qual se comunica algo. A forma de topografia é protegida apenas como meio de evitar o
absoluto servilismo de uma cépia; ndo se deixa so livres as idéias e conceitos, mas mesmo
as formas andlogas, desde que nao copiadas em identidade.

A regra de liberdade de reverse engineering, expressa no art. 37, II da 11.484/2007,
implementa o principio de protecdo de forma na extensdo mais peculiar deste direito
especifico.

Possivel cumulacdo de protecdes

De outro lado, pode acontecer que tais conceitos, processos, sistemas ou técnicas sejam

66 Segundo o Tratado, em seu art. 3.2, (b) A layout-design (topography) that consists of a combination of elements and
interconnections that are commonplace shall be protected only if the combination, taken as a whole, fulfills the conditions
referred to in subparagraph (a).



objeto de protecdo patentdria, ou da lei relativa aos programas de computador; as
informacdes armazenadas pelo emprego da mesma podem ter tutela autoral geral, ou ainda
daquela especifica das bases de dados. Em suma, a norma em questdo, que configura
protecio meramente de forma, ndo implica em liberdade de uso de conteudo, mas
simplesmente em exclusdo da protecdo registral especifica.

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

Fixacao da topografia

Protegem-se as topografias fixadas ou ndo em um circuito integrado. A questdo da fixagao,
ao contdrio do que se poderia imaginar pela tradicdo do direito autoral, ndo se resume a
simples expressdo perene — em muitos paises, soO se defere exclusividade a um poema se ele
€ escrito ou tem sua alocuc¢do gravada.

Ao dizer que ndo se exige fixacdo, neste passo, a Lei n 11.484 indica que ndo € preciso
efetivamente apresentar um circuito integrado ao registro — o que € coerente com 0s
objetivos de um pais onde a capacidade de desenho de uma topografia ndo necessariamente
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se somem a capacidade de materializacdo do circuito .

Da protecio via registro

Art. 30. A protecdo depende do registro, que serd efetuado pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial - INPI.

Diversamente do que ocorre com os direitos autorais, dos quais a exclusividade nasce da

7 Jehangir Choksi, The Integrated Circuit Topography Act: Approaching Ministerial Review, encontrado em
http://www.bereskinparr.com/English/publications/pdf/High%20Tech%20Int%20Topo%20Choski.pdf, ~ visitado  em
2/2/2007. *“2.2 Expressions of Topographies Not Fixed in an Integrated Circuit Product Section 64.2 makes it clear that
even, for example, a two-dimensional drawing that is intended to generate a topography cannot be protected under the
Canadian Copyright Act. Such a drawing would only gain protection in Canada if it had been registered as a topography
under the ICTA. The United States and Japan, the pioneers of topography protection, appear to still permit copyright to
subsist in designs and drawings prepared in the process of making a topography. For instance, § 912(a) of the SCPA states
that nothing in that chapter will affect any right or remedy held by any person under chapters 1 through 8 or 10 (that is,
the U.S. Copyright Act). This may be a result of two factors. First, it was much more clear in those countries than it was in
Canada that a three-dimensional reproduction of a drawing was not a copyright infringement. Second, both these
countries require that a topography or a mask work be fixed in an integrated circuit (or semiconductor chip) product,
because their semiconductor chip acts do not protect merely "theoretical” designs.20 Most other nations allow for an
integrated circuit layout or topography fixed in any material form to be protected under their chip acts. The rationale for a
restriction-free fixation requirement was apparently that the protection of designs not yet incorporated into an integrated
circuit product would benefit those countries where the presence of design capabilities is much more abundant than the
capabilities necessary to manufacture chips.21 Because Japan and the United States have typically controlled around 90
percent of the global production of integrated circuits, most other countries would benefit from a broad fixation
requirement if this rationale was justified. Ironically, this would not be the case if copyright law in the United States and
Japan continues to protect expressions of topographies not fixed in semiconductor chips, because those two countries
would in effect be providing broader protection for these works. In addition, the necessity of registration and a higher
standard of originality under the ICTA (and in other countries) may mean that Canadian topography drawings or designs
will not be protected in certain circumstances where copyright protection would otherwise (as perhaps in the United
States) be available”.



simples criacdo, o direito erga omnes, aqui, resulta do registro que concede a exclusiva. O
mesmo ocorre com as patentes e os desenhos industriais.

Como se lerd do art. 33 e do 34, trata-se de registro sem exame dos pressupostos
substantivos. O exame substantivo serd feito, se o for, na instancia judicial. Nao ha
previsdo, neste caso, de um exame alternativo pelo INPI das condi¢es substantivas de
registrabilidade — essencialmente, a originalidade e a novidade.

Nao se imagine, no entanto, que — pelo fato de os requisitos ndo serem examinados pelo
INPI, serdao vélidos os registros nos quais ndo estejam presentes 0s requisitos de
originalidade (constante do art. 29) e novidade (art. 33 pardgrafo tnico da Lei n 11.484.

Sem novidade e originalidade, uma a topografia desatenderia o requisito constitucional, que
sobreleva a lei ordindria; as excecOes a exigéncia dos requisitos constitucionais para
registrabilidade devem ser entendidas como excepcionais e serdo sempre sujeitas a andlise
do Judicidrio Brasileiro, como veremos a seguir.

Ora, a Constituicao Federal, em seu art. 5° diz:
XXXV - alei ndo excluird da apreciagdo do Poder Judicidrio lesdo ou ameaga a direito;

Castro Nunes® transcreve trecho de discurso proferido por Epiticio Pessoa em sessio do
Senado de 15 de outubro de 1914 no qual ele asseverava: “Desde que se envolva com a
questdo do direito privado, garantido em lei ou na Constituicio da Republica, o Poder
Judicidrio tem o direito de examind-la. Mais do que isso: faltaria ao seu dever mais

elementar, mentiria a sua altissima fun¢do social se se recusasse a julgar uma e outra. (...)”.
69

. . . 70 .
Nesse sentido, manifesta-se ainda Alexandre de Moraes’”, ao dizer que:

“(...) o Poder Judicidrio, desde que haja plausibilidade da ameaca ao direito, é obrigado a
efetivar o pedido de prestagdo judicial requerido pela parte de forma regular, pois a
indeclinabilidade da prestacao judicial € principio basico que rege a jurisdicdo, uma vez que
a toda violagdo de um direito responde uma acdo correlativa, independentemente de lei
especial que a outorgue”.

Do pedido de registro

Art. 31. O pedido de registro deverd referir-se a uma tnica topografia e atender as condi¢ées
legais regulamentadas pelo INPI, devendo conter:

I - requerimento;
II - descricdo da topografia e de sua correspondente fungao;

IIT - desenhos ou fotografias da topografia, essenciais para permitir sua identificacdo e
caracterizar sua originalidade;

IV - declaragdo de exploragdo anterior, se houver, indicando a data de seu inicio; e

V - comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao depésito do pedido de registro.

68 Revista dos Tribunais n. 255/548
69 Ferreira, Wolgran Junqueira, in Comentérios a Constituicdo de 1988, Volume 1, Julex Livros, p. 167, Sdo Paulo 1989.

70 Moraes Alexandre, in Direito Constitucional, Oitava Edi¢do, Atlas, p. 97, Sdo Paulo, 2000.



Pardgrafo tnico. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverdo ser
apresentados em lingua portuguesa.

O art. 31 da Lei n 11.484 lista os requisitos para o exercicio do direito formativo gerador, o
direito de pedir registro. A norma acompanha, parcialmente, o disposto no Tratado, ainda
que sem utilizar plenamente suas flexibilidades 71.

Suficiéncia descritiva

Desses requisitos destacam-se a descricdo da topografia e da sua fungdo, assim como
desenhos ou fotografias da topografia. Tais exigéncias, de cunho substantivo, permitem a
individualizacdo da pretensdo, e os limites do direito pretendido. Vide que a insuficiéncia
de tais informacdes — se ndao forem suficientes para identificar a topografia - leva a
nulidade da exclusiva.

Exige-se assim a identificacdo do objeto protegido (que pode ser o todo ou parte da
topografia) como uma demarcacdo do direoto reivindicado; o depdsito de tal descri¢do no
INPI € prova pré-constituida essencial ao eventual exame substantivo posterior. Assim, a
autarquia pode e deve rejeitar o pedido por insuficiéncia de tal requisito.

Na protecdo da topografia ndo se visa a revelacdo da tecnologia nela existente. Como se
afirma, a protecdo é de forma, e todo seu contetdo estd fora do alcance da exclusiva. Se
houver conhecimento livre, imerso na topografia, ele € plenamente recuperado e utilizado
através da engenharia reversa do art. 38. Assim, a suficiéncia descritiva se refere apenas a
identifica¢do do elemento protegido.

Descri¢io de fungio

Tratando-se, como ja se repetiu muitas vezes, de prote¢do de forma, o requisito de descri¢ao
da funcdo da topografia € parte da exigéncia da limita¢do do direito pretendido, mas nao
cria, nem remotamente, qualquer protecdo a fun¢do mencionada ou descrita. Se nova e
inventiva, a tecnologia pertineete a tal funcdo pode ser objeto de patente separada, mas
jamais o registro de topografia cria exclusividade sobre a funcao.

Requisitos de novidade e originalidade

Simultaneamente, tais dados e informacdes devem suficientes para caracterizar a
originalidade. Vide, quanto a este ultimo ponto, nossas consideracdes sob o art. 29 da
11.484/2007 .

Em segundo lugar, se exige a informa¢do quanto a novidade da criacdo — “declaracdo de
exploracdo anterior, se houver, indicando a data de seu inicio”.

™! Tratado, art. 7°. 2) [Faculty to Require Registration; Disclosure] (a) Any Contracting Party shall be free not to protect a
layout-design (topography) until the layout-design (topography) has been the subject of an application for registration,
filed in due form with the competent public authority, or of a registration with that authority; it may be required that the
application be accompanied by the filing of a copy or drawing of the layout-design (topography) and, where the integrated
circuit has been commercially exploited, of a sample of that integrated circuit, along with information defining the
electronic function which the integrated circuit is intended to perform; however, the applicant may exclude such parts of
the copy or drawing that relate to the manner of manufacture of the integrated circuit, provided that the parts submitted
are sufficient to allow the identification of the layout-design (topography).



Do sigilo

Art. 32. A requerimento do depositante, por ocasido do depdsito, o pedido poderd ser
mantido em sigilo, pelo prazo de seis meses, contados da data do depdsito, apds o que serd
processado conforme disposto neste Capitulo.

Parédgrafo tnico. Durante o periodo de sigilo, o pedido poderd ser retirado, com devolu¢do
da documentagdo ao interessado, sem producdo de qualquer efeito, desde que o
requerimento seja apresentado ao INPI até um més antes do fim do prazo de sigilo.

Concede-se a topografia, como a patente, um periodo de sigilo. A facilidade de cépia de
uma topografia, descrita unanimemente pela literatura, justificaria esse cuidado.

O prazo — disponivel — de sigilo previsto aqui se aplica ao INPI. Traduz-se a norma
simplesmente em que o procedimento administrativo perante a autarquia € suspenso durante
o prazo indicado.

Nao hé previsdo de publicagdo da topografia, de forma a tornéd-la de acesso ao publico em
geral, seja pela transcri¢do da topografia na revista oficial, seja por abertura do processo a
inspecdo do publico. O regime do segredo industrial é compativel com o registro, sem que
se prejudiquem os interesses da sociedade, havendo, como existe, direito a engenharia
reversa.

. . L. . - .. PRI 72
A diretriz européia consagra literalmente a manuten¢do do sigilo para o publico *“, cabendo
acesso por determinacdo da justica. Esse sigilo é, porém, disponivel, e o requerente devera
indicar no respectivo pedido se deseja seja mantido o sigilo por periodo posterior aos seis
meses.

O principio da novidade

Art. 33. Protocolizado o pedido de registro, o INPI fard exame formal, podendo formular
exigéncias, as quais deverdo ser cumpridas integralmente no prazo de sessenta dias, sob
pena de arquivamento definitivo do pedido.

Pardgrafo tnico. Serd também definitivamente arquivado o pedido que indicar uma data de
inicio de exploracdo anterior a dois anos da data do depdsito.

Fixa-se como requisito essencial, para os propésitos da protecdo de topografias (e inicio
- . A T3

para contagem do prazo de protecdo) a da chamada novidade econémica "~ Dissemos em

nosso Uma Introducao, 2*. Ed.:

Pode-se classificar a novidade em pelo menos duas parelhas opostas:

Cognoscitiva: a que se transformou no padrdo geral das modernas leis de patentes - a

"2 Diretriz, Article 4 (...) 2. Member States shall ensure that material deposited in conformity with paragraph 1 is not made
available to the public where it is a trade secret. This provision shall be without prejudice to the disclosure of such
material pursuant to an order of a court or other competent authority to persons involved in litigation concerning the
validity or infringement of the excusive rights referred to in Article 2.

3 Em diversos paises (Franca, Portugal, Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemanha, Espanha, Grécia, Itilia e

Luxemburgo), o ponto inicial para a protecdo € a primeira das seguintes datas: “quando a topografia for primeira
explorada comercialmente em qualquer lugar no mundo”; “quando um pedido ou um registo forem depositados no
formulédrio devido”; ou “quando a topografia primeiramente for fixada ou codificada.” No Reino Unido e na Suécia, o
ponto comegar para a protecdo € a primeira das seguintes datas: “quando a topografia for primeiro explorada

comercialmente em qualquer lugar no mundo”; ou “quando a topografia primeiramente for fixada ou codificada.”



exigéncia de que a tecnologia ainda ndo tenha sido tornada acessivel ao ptiblico nos limites
territoriais pertinentes, de forma que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-
la; ou

Econdmica: trata-se da exigéncia de que o invento ainda ndo tenha sido posto em pratica, ou
seja, industrializado, nos limites territoriais pertinentes; o privilégio resultante é chamado
patente de introducdo. Outra hipétese € a novidade comercial prevista na legislacdo relativa
ao direito intelectual sobre a as variedades de plantas: € novo o que ainda nao foi posto no
comércio;

A segunda classificacdo leva em conta o territério ou contetido do conhecimento anterior:

Novidade absoluta: a novidade sem limites espaciais ou temporais - a tecnologia ndo é nem
foi conhecida ou utilizada em lugar algum; ou

Novidade relativa: é a que se leva em conta apenas uma regido geogréfica, ou um prazo, ou
a um meio determinado, restringindo-se, por exemplo, as tecnologias descritas e publicadas
para conhecimento geral ™.

A opg¢do por um parametro ou outro implica prestigiar um setor ou outro da tecnologia; o
inventor individual ou a empresa; a atividade industrial local ou importacao, etc.

Assim, como ocorre no caso de protecao de cultivares, a novidade relevante € a econdmica,
optando-se pelo prazo — minimo em face do Tratado - de dois anos . Com efeito, na
propor¢ao em que sdo excluidas da protecdo as idéias, tecnologias, etc., a novidade
cognoscitiva € irrelevante ao equilibrio de interesses.

Com a originalidade, a novidade € um dos requisitos substantivos da protecdo, e se propde
realizar o mandato constitucional de protecao finalistica.

Note-se que, como, alids, indica o art. 38 de TRIPs para efeitos de termo inicial de protecao,
essa novidade € geograficamente absoluta.

Do certificado de registro

Art. 34. Nao havendo exigéncias ou sendo as mesmas cumpridas integralmente, o INPI
concederd o registro, publicando-o na integra e expedindo o respectivo certificado.

Paragrafo tnico. Do certificado de registro deverdo constar o nimero e a data do registro, o
nome, a nacionalidade e o domicilio do titular, a data de inicio de exploragdo, se houver, ou
do depésito do pedido de registro e o titulo da topografia.

Analogamente a carta patente, a Lei n 11.484 prevé uma cartula de legitimagao, documento
em que se inscreve (ainda que nao se insira) o direito de exclusiva.

Do titulo da topografia

Nao hd um requisito essencial na existéncia do titulo — como ocorre no caso de cultivares.

74 No caso de conhecimentos tradicionais, a novidade poderia ser apurada em face de publica¢des ou outras divulgagdes
que tivessem descrito funcionalmente o conhecimento, tornando-o disponivel para a economia ndo-selvagem.

75 Tratado, art. 7°. 2) [Faculty to Require Registration; Disclosure] ( (b) Where the filing of an application for registration
according to subparagraph (a) is required, the Contracting Party may require that such filing be effected within a certain
period of time from the date on which the holder of the right first exploits ordinarily commercially anywhere in the world
the layout-design (topography) of an integrated circuit; such period shall not be less than two years counted from the said
date.



O titulo pode ser, ou ndo, uma marca; se o for, seguird as vissicitudes normais do género. O
titulo ndo € protegido pelo registro.

Do prazo dos direitos conferidos

Art. 35. A protecdo da topografia serd concedida por dez anos, contados da data do depdsito
ou da primeira exploracdo, o que tiver ocorrido primeiro.

O prazo minimo previsto pelo Tratado (art. 8) € de oito anos. TRIPs, em seu art. 38, fixa
s . L . 76 . .

termo minimo maior, que € o da Lei n 11.484 °, expirando-se inexoravelmente a seu termo

final. Computar-se-4 a exploracdo comercial como termo inicial “onde quer que ocorra no

mundo”.

Conteudo dos direitos

Art. 36. O registro de topografia de circuito integrado confere ao seu titular o direito
exclusivo de explord-la, sendo vedado a terceiros, sem o consentimento do titular:

I - reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incorporé-la a
um circuito integrado;

I - importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, uma topografia
protegida ou um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida; ou

IIT - importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, um produto que
incorpore um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida,
somente na medida em que este continue a conter uma reproducdo ilicita de uma topografia.

Pardgrafo dnico. A realizacdo de qualquer dos atos previstos neste artigo por terceiro nao
autorizado, entre a data do inicio da exploracdo ou do depdsito do pedido de registro e a
data de concessao do registro, autorizard o titular a obter, apds dita concessao, a indenizagcdo
que vier a ser fixada judicialmente.

O art. 35, correspondente, mutatis mutandi, aos interditos de efeito civil do art. 42 da Lei
9.279/96. O contetido da propriedade € definido pela sancdo penal para a violagdo
(introduzida pela lei de conversdo).

Interpretacdo dos poderes legais do titular do registro

Pelo desenho constitucional do registro de topografia — como parte da Propriedade
Industrial — os poderes legais do titular do registro de topografia s@o estritamente
delimitados ao enunciado legal, ndo cabendo qualquer extensao ou interpretacao que dilate
os termos estritos do art. 37 da Lei n 11.484. Os vinculos do Direito Internacional
pertinente, alids, ndo se opdem a essa interpretacdo constitucionalmente inescapavel do
Direito Brasileiro.

Das vedacdes

A primeira vedacdo € de reprodugdo total ou parcial da topografia, seja ou ndo através de

76 ART.38 1 - Nos Membros que exigem o registro como condi¢do de protecéo, a duracéio da protecdo de topografias ndo

expirara antes de um prazo de dez anos contados do depédsito do pedido de registro ou da primeira exploracido comercial,
onde quer que ocorra no mundo.



incorporagdo a um circuito integrado. Viola a norma, assim, a fotografia, o desenho, e todos
os atos de reproduc¢do de forma, ndo abrangidos pelas limita¢des de direito, exemplificadas
pelo art. 37. No entanto, aplica-se integramente aqui o disposto no Tratado . segundo o
qual é plenamente copidvel a parte da topografia que ndo seja original.

A segunda vedagdo é de circulagdo econdmica da topografia protegida ou um circuito
integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida. Sdo descritos como atos de
circulagdo vedada a importacdo, venda ou distribui¢do por outro modo que ndo importagao
ou venda. Note-se que somente é vedada a circulacdo para fins comerciais, realizada em
condi¢des que o promotor da circulacdo saiba ou devesse saber que € ilicita (at. 38, III).
Mais ainda, como se lerd no art. 38, s6 € vedada a circulagdo quando ndao houve
esgotamento — nacional ou internacional — dos respectivos direitos. Com efeito, ndo € ilicito
o trafego econdmico de topografias ou circuitos colocados em circulacdo pelo titular do
registro ou com seu consentimento.

A terceira vedacao é da importacdo, venda ou distribui¢cdo por outro modo, aqui também
para fins comerciais, de um produto que incorpore um circuito integrado no qual esteja
incorporada uma topografia protegida, somente na medida em que este continue a conter
uma reproducao ilicita de uma topografia. Aqui, o ilicito ndo mais se limita a circulacdo da
topografia, ou do circuito integrado, mas — por exemplo — do relégio de pulso no qual esteja
contida a topografia ilicitamente reproduzida. Mais ainda, € necessdrio, para que se
configure o ilicito, a ciéncia daquele que pratica a circulacdo econdmica; mas haverad ilicito
quando, embora insciente, o agente tivesse razoavelmente que ter conhecimento do fato que
o produto ou o circuito integrado esteja incorporando uma topografia protegida, ilicitamente
copiada.

Poderes do titular - a nocdo de “consentimento”

Crucial, em todo contexto do conteido da exclusividade dos direitos da propriedade
industrial, € a no¢do de consentimento do titular. Muito embora esteja claro o intuito de se
exigir uma autorizacdo do titular, cabe aqui a aplicagdo precisa dos critérios de
interpretacdo impostos necessariamente pelo modelo constitucional brasileiro, remetendo-se
o leitor para o segundo capitulo deste livro, na secdo pertinente a interpretacao das normas
de propriedade intelectual.

Tais parametros, em brevidade perfurante, sao os de Carlos Maximiliano:

“o monopdlio deve ser plenamente provado, ndo se presume; e nos casos duvidosos, quando
aplicados os processo de Hermenéutica, a verdade ndo ressalta nitida, interpreta-se o

instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do publico™.”®

O registro de topografia e exercicio de seus direitos — o consentimento - se interpreta

" Art, 6 (1) (a) Any Contracting Party shall consider unlawful the following acts if performed without the authorization of
the holder of the right: (i) the act of reproducing, whether by incorporation in an integrated circuit or otherwise, a
protected layout-design (topography) in its entirety or any part thereof, except the act of reproducing any part that does
not comply with the requirement of originality referred to in Article 3(2),

78 ob. cit., p. 232



sempre a favor do publico, e ndo do titular.

Consentimento serd tanto o expresso, quanto o tacito, valendo claramente o dito qui tacet
videtur consentire si loqui debuisset ac potuisset. No caso, existe o dever de expressar a
vedacgdo, por todos os meios possiveis, ndo se aplicando quanto aos produtos colocados
correntemente em circulagdo uma presuncdo de que eles possam estar sob restricio de
registro de topografia. O que a lei e as convengdes internacionais precisam € que ndo existe
requisito formal de indicacdo de registro de topografia para se exercer o direito — mas isso
ndo cria para o consumidor ou empresario em geral o dever de consultar no INPI a vigéncia
e aplicabilidade de todos direitos de registro de topografias aplicdveis as minimas
engrenagens do seu reldgio de pulso. O art. 38, IV, alids, o diz expressamente em &nfase
incomparavelmente maior do que o sistema de patentes.

Assim, objetivamente, ha que se supor que o titular sempre consente na utiliza¢do
econOmica da topografia, pois tal utilizacdo € conforme com os fins naturais da produgao
para o mercado. Em suma, se o titular optar por ndo expressar sua negativa de
consentimento de forma ostensiva e eficaz — ndo ficard privado do seu direito, nem do
exercicio de seu direito, mas ndo poderd exercé-lo contra quem ndo tinha dever legal de
presumir falta de consentimento no contexto fatico e constitucional onde o livre fluxo de
bens e servigos € presumido — em particular sob as regras da OMC.

De outro lado, do ponto de vista subjetivo, ndo se hd que presumir que cada terceiro tenha
agido em culpa ao utilizar-se economicamente da topografia. Se o titular, ou terceiros que
por ele agem — inclusive licenciados -, deixou de tomar todas as precaucdes para expressar
a negativa de consentimento, é natural que cada um presuma o livre fluxo de bens e
servicos na economia. Se todo o contexto justifica mesmo a aparéncia de consentimento —
como a aquisi¢ao de licenciado que ndo poderia vender — ndo cabe ao terceiro adquirente o
dever de inspecionar o teor exato da licenca e os livros de registro de fabricacdo que
indiquem o eventual excesso no nimero dos produtos permitidos na licenca.

O segundo aspecto a considerar € que sé exige consentimento onde o consentimento €
legalmente exigivel; quando a topografia é empregada, sem que a lei imponha o
consentimento do titular — por exemplo, quando sob licenga compulséria, ou ao abrigo de
uma das limita¢des do fair usage, ou quando o registro de topografia expirou ou nio existe

no pais a quo. O nicleo do consentimento é o poder de negi-lo, e a lei ndo exigird
consentimento onde esse poder ndo exista.

Prazo de eficécia contida e de eficdcia plena do registro

Diz-se prazo de eficdcia contida o periodo desde a data do inicio da exploracdo ou do
pedido do registro de topografias no Brasil até sua concessao. Durante o prazo de eficacia
contida, o titular do registro tem um direito eventual de haver indenizacao por violagdes do
objeto da exclusividade, se e quando o registro venha a ser deferida e concedida.

Nao cabendo ainda o jus prohibendi, cabe-lhe a op¢ao alertar aos terceiros que a topografia
€ objeto de pedido de protecdo, e que, caso sejam concedida, as perdas e danos devidos
retroagem até a data do inicio da exploragao ou do depésito do pedido de registro.



Limitacoes a exclusiva topografica

Art. 37. Os efeitos da proteg@o prevista no art. 36 nio se aplicam:

I - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados com finalidade de andlise, avaliacdo,
ensino e pesquisa;

Il - aos atos que consistam na criagdo ou exploracdo de uma topografia, que resulte da
andlise, avaliacdo e pesquisa de topografia protegida, desde que a topografia resultante ndo
seja substancialmente idéntica & protegida;

III - aos atos que consistam na importacao, venda ou distribui¢do por outros meios, para fins
comerciais ou privados, de circuitos integrados ou de produtos que os incorporem,
colocados em circulacdo pelo titular do registro de topografia de circuito integrado
respectivo ou com seu consentimento; e

IV - aos atos descritos nos incisos II e III do art. 36, praticados ou determinados por quem
ndo sabia, quando da obtenc¢do do circuito integrado ou do produto, ou nao tinha base
razodvel para saber que o produto ou o circuito integrado incorpora uma topografia
protegida, reproduzida ilicitamente.

§ 1°. No caso do inciso IV deste artigo, apds devidamente notificado, o responsdvel pelos
atos ou sua determinacdo poderd efetuar tais atos com relagdo aos produtos ou circuitos
integrados em estoque ou previamente encomendados, desde que, com relacdo a esses
produtos ou circuitos, pague, ao titular do direito, a remuneracdo equivalente a que seria
paga no caso de uma licenca voluntdria.

§ 20 O titular do registro de topografia de circuito integrado ndo poderd exercer os seus
direitos em relacdo a uma topografia original idéntica que tiver sido criada de forma
independente por um terceiro.

Listam-se no art. 38 as limitacOes aos direitos de exclusiva sobre topografias. Uma vez
ocorrida a hipdtese prevista neste artigo, suspendem-se as vedagdes do artigo anterior.

Como ja se disse em relacdo a outros direitos de propriedade intelectual, as limitacdes deste
artigo representam, na verdade, elementos constitutivos da atribuicao do direito, ainda que
de cardter negativo ™0 dever do proprietario de permitir o acesso a dgua potdvel inclusa
pelos titulares de imoveis circundantes talvez seja exemplo mais proximo.

A Lei n 11.484, assim, considera fora da exclusividade resultante do registro de topografias
uma série de atos que podem ser praticados sem a permissdo do titular do privilégio. Da
mesma forma que ocorre na Lei Autoral 80, da Lei 9.279/96 81, ou dos correspondentes nas
leis de software, de cultivares e de informagdes sigilosas, trata-se de um rol de limitagcdes
legais (dai, involuntdrias), objetivas e incondicionais a exploracdo da topografia 82,

Tratando-se de restricdes a uma norma excepcional, como € a dos registros de topografia, as

79 José de Oliveira Ascencido, Direito Autoral, Forense, 1980, p. 254.
80 Lei 9.610 de 1998, Art. 46 e seg.
81 Art. 43.

82 A licenca e a simples autorizagfio tém carater consensual e sdo concedidas em cardter subjetivo. A licenga de direitos,
ainda que tenha um cunho de oferta unilateral - polilicitatdria -, ndo deixa de ser também consensual e subjetiva. A
licenga compulséria é condicionada, resultante que é do ndo atendimento de certas obrigagdes por parte do titular ou
licenciado da patente.



limita¢des sdo interpretadas extensamente, ou melhor, com toda a dimensao necessaria para
implementar os interesses que pretendem tutelar.

Andlise, avaliacdo, ensino e pesquisa

A primeira limitacao diz respeito a pratica de atos de andlise, avaliacdo, ensino e pesquisa,
especialmente estudos e pesquisas cientificas e tecnoldgicas por terceiros ndo autorizados; a
reprodugdo em laboratério de uma topografia é o exemplo classico. Esta limitagdo € co-
essencial ao sistema da propriedade intelectual e merece a mais irrestrita e abrangente
interpretacdo. Como declarou a Corte Constitucional Alema no caso Klinik-Versuch
(BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000) no caso de patentes, em tudo aplicavel a hipdtese,
esta limitacao tem sélidas raizes constitucionais.

Esta limitacdo se ancora no disposto no art. 6°. do Tratado, que literalmente proibe o
exercicio da exclusiva topografica contra atividades de amplia¢do do conhecimento 8,

A questdo da engenharia reversa

Permite-se também livremente o uso da topografia para fins — ji4 ndo de conhecimento —
mas de uso econdomico dos dados, conhecimentos e tecnologias existentes nas topografias.
No dizer da lei, sdo licitos os atos que consistam na criacdo ou exploracdo de uma
topografia, que resulte da anélise, avaliacdo e pesquisa de topografia protegida.

Note-se que o Tratado dispde muito mais clara e enfaticamente sobre o direito a engenharia
reversa >, no que tem todo suporte de TRIPs 85 Assim, sob o Tratado e TRIPs, a excecao
de engenharia reversa é aplicavel mesmo se a topografia resultante é idéntica a que foi
avaliada e analisada, desde que se prove criacdo original no sentido subjetivo. Ou seja, que
tenha havido investimento real e suficiente para gerar a topografia resultante.

A questdo do uso de dados e criacdes de terceiros sem investimento proprio torna-se

N

especialmente importante no que diz respeito a chamada engenharia reversa. Dentro do

8 Art. 6, (2) [Acts Not Requiring the Authorization of the Holder of the Right] (a) Notwithstanding paragraph (1), no
Contracting Party shall consider unlawful the performance, without the authorization of the holder of the right, of the act
of reproduction referred to in paragraph (1)(a)(i) where that act is performed by a third party for private purposes or for
the sole purpose of evaluation, analysis, research or teaching.

84 Art. 6. (b) Where the third party referred to in subparagraph (a), on the basis of evaluation or analysis of the protected
layout-design (topography) (“the first layout-design (topography)”), creates a layout-design (topography) complying with
the requirement of originality referred to in Article 3(2) (“the second layout-design (topography)”), that third party may
incorporate the second layout-design (topography) in an integrated circuit or perform any of the acts referred to in
paragraph (1) in respect of the second layout-design (topography) without being regarded as infringing the rights of the
holder of the right in the first layout-design (topography). (c) The holder of the right may not exercise his right in respect
of an identical original layout-design (topography) that was independently created by a third party.

85 Resource Book on TRIPS and Development da UNCTAD ““Article 6.2(b) further clarifies the extent of the reverse
engineering exception. It states that as long as there is an independent effort involved (which is necessary to comply with
the originality requirement) the rights of the title-holder of the reverse engineered design can not be exercised against the
creator of the second design, even if identical. This means that the rights, as provided for by the Treaty and TRIPS confer
exclusivity neither on the functionalities of the layout-design/topography nor on a specific expression thereof. They only
protect, in essence, against slavish copying. Finally, Article 6.2(c) establishes that the reverse engineering exception
applies even in cases where the second-layout design/topography is “identical” to a protected design, provided that the
former was “independently created”



principio de que hd um direito constitucional a livre copia, a engenharia reversa aparece
como uma das praticas mais socialmente justas. Como nota um dos mais reputados juristas
americanos, tratando do caso Bonito Boat, que exatamente afirmou a liberdade de cépia
como uma exigéncia natural da economia de mercado :

“O Tribunal, desta forma, relegou os produtos ndo patenteados nem protegidos por direito

autoral ao mercado livre, e deu foros de constitucionalidade a préitica de engenharia reversa
861’

A questdo nao € assim, de recusar o interesse econdmico privado, mas de tragar, com base
no interesse publico, um justo equilibrio entre a pretensdo de quem quer garantir
investimentos em producdo de obras ndo suscetiveis de direitos de exclusiva, e a de quem
exerce sua liberdade de copiar e aperfeicoar-se.

As leis de protecdo aos semicondutores 87 re-introduziram a questdo deste equilibrio, de
uma forma distinta do balanceamento das patentes (que nao admite engenharia reversa) e do
trade secret (que o supde como essencial). A Medida Proviséria permitia especificamente o
direito a engenharia reversa, embora sem o alcance imposto pela norma internacional.

O que a Medida Proviséria permitia era manipulacao reversa das topografias, mas proibia
veementemente a reproducdo de uma topografia substancialmente idéntica a protegida.
Note-se que esta proibi¢do violava o Tratado e TRIPs, a ndo ser se interpretada de forma a
que a cria¢do subjetivamente original de outra topografia — mesmo idéntica - ndo viola a
exclusiva topogréfica.

N

Como o entendimento contrdrio a norma internacional seria mais restritivo do que o
parametro imposto 88 pelo texto internacional pertinente, haveria um desbalanceamento dos
parametros da cldusula finalistica no que desestimula a criacdo original e independente que
— por acaso ou imperativo técnico — leva a topografia idéntica a protegida. A leitura de
acordo com o Tratado vem a ser, desta feita, leitura conforme 89

86 J.H. Reichmann, Legal Hybrids (...), op. cit.,, p. 2473. A preocupagdo subjacente é sempre o da liberdade de
competicdo: "uma informacdo de dominio publico ndo € suscetivel de apropriagdo"”, 4a. Cam. Paris, julgamento de 14 de
outubro de 1993, RIDA 1994, no. 160, 240. "O fato de reproduzir objetos que ndo sdo protegidos nem por patente, nem
por marca consiste o exercicio de um direito no contexto da liberdade do comércio e da industria", Tribunal de Paris, 10
de abril de 1962, Ann. Propr. Ind. 1962, 210. Note-se bem que néo se alega a liberdade de apropriacdo de dados sigilosos,
mas impossibilidade de recapturar para o dominio privado - fora do contexto das patentes - informacdes técnicas
integradas ao conhecimento publico.

87 Por exemplo, o Semiconductor Chip Protection Act of 1984, Pub.L. No. 98-620, 98 Stat. 3347, codificada no United
States Code como 17 U.S.C 908 (a) 1988, o art, 622-5 do Code de La Proprieté Intellectuelle francés e a proposta da CE
para a matéria, COM (93) 344 COD.

Note-se que o Tratado de Washington, ainda que aplicado por TRIPs, ndo é de pardmetros minimos. A vedagdo de
topografias idénticas, sem considerar a originalidade subjetiva, viola o Tratado, e portanto, TRIPs. Alids, quanto a esse
aspecto, mesmo TRIPS ndo € de pardemtro minimo em favor do titular do registro. Diz o Resource Book: “Article 37.1
provides that Members “shall not consider unlawful” (emphasis added) acts relating to unlawfully reproduced
layoutdesigns/topographies, thus indicating that TRIPS obliges WTO Members to consider lawful the acts mentioned in
Article 36”. O dispositivo da Medida Proviséria, assim, viola TRIPS frontalmente.

o "(...) quando o judicidrio condiciona a validade da lei a uma determinada interpretagdo ou declara que certas aplicagdes
ndo sdo compativeis com a Constitui¢do, estd, em verdade, declarando a inconstitucionalidade de outras possibilidades de
interpretacdo (Auslegungsmoglichkeiten) ou de outras possiveis aplicagdes (Anwendungsfille)." Luis Roberto Barroso in
Interpretacio e Aplicagdo da Constituicdo, p. 177. "Ainda que se ndo possa negar a semelhanca dessas categorias e a
proximidade do resultado pratico de sua utilizagdo, é certo que, enquanto, na interpretacdo conforme a Constituicdo, se



A explicitagdo da lei de conversao

Ao art. 37 da Medida, a lei acrescentou o seguinte pardgrafo:

§ 20 O titular do registro de topografia de circuito integrado ndo podera exercer os seus direitos
em relacdo a uma topografia original idéntica que tiver sido criada de forma independente por
um terceiro.

Assim, na esteira de meu trabalhoi inicial sobre a Medida Provisoria, %20Integrados.pdf, o
Poder Executivo tornou claro que mesmo sendo iguais as topografias, ndao hd infracao,
desde que haja criagcdo independente.

Com efeito, a criacdo independente diz respeito a forma, nada impedindo a engenharia
reversa, eis que aplica-se o disposto no
Art. 29 § 20 A protecdo ndo serd conferida aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas

quais a topografia se baseie ou a qualquer informacdo armazenada pelo emprego da referida
protecao.

Assim, a tecnologia sujeita a engenharia € neutra em face "criacdo independente” a que se
refere a nova redagdo introduzida no art. 37. A independéncia é da forma topogréfica.
Interpretar diversamente tal férmula infrigiria o disposto em TRIPs.

Assim, entenda-se o disposto no mesmo artigo 37:
Art. 37. Os efeitos da protecdo prevista no art. 36 desta Lei ndo se aplicam (...)

IT — aos atos que consistam na criagdo ou exploracdo de uma topografia que resulte da andlise,
avaliacdo e pesquisa de topografia protegida, desde que a topografia resultante ndo seja
substancialmente idéntica & protegida;

Se "andlise, avaliacdo e pesquisa de topografia protegida" levar a uma criacdo de outra
topografia, e essa criacdo, no tocante a forma, for substancialmente idéntica a protegida,
haverd infracdo, a ndo ser que se prove (reversao do 6nus da prova) que na forma do préprio
art. 37 § 20 a topografia idéntica que tiver sido criada de forma independente por um
terceiro.

Uma vez mais: ndo cabe interpretar que se proiba a engenharia reversa que implique em
reproducdo idéntica, mas independente, a partir da tecnologia reengenheirada, pois tal
implicaria em afronta a textos internacionais que obrigam que a legislagdao nacional siga tal
parametro. Em duvida, caberd necessariamente a acep¢do que preserva a integridade da
ordem juridica nacional *°.

tem, dogmaticamente, a declaragdo de que uma lei € constitucional com a interpretagdo que lhe é conferida pelo 6rgao
judicial, constata-se, na declaracio de nulidade sem reducédo de texto, a expressa exclusdo, por inconstitucionalidade, de
determinadas hipéteses de aplicagdo (Anwendungstille) do programa normativo sem que se produza alteragdo expressa do
texto legal". Gilmar Ferreira Mendes in Jurisdi¢do Constitucional. Sdo Paulo: Saraiva, 1996. p.275.

# Cabe aqui a observagdo de Manoel Pereira dos Santos em seu artigo A Protegdo da Topografia de Circuitos Integrados,
a aparecer no 3°. Vol. (no prelo) da séria da GVLaw/Ed. Saraiva sobre Propriedade Intelectual: “Qual o sentido deste
dispositivo? Estaria o regime sui generis de protecdo das topografias de circuitos integrados apenas seguindo o mesmo
critério da Lei de Direito Autoral de que a criagdo independente ndo deve constituir uma violagdo objetiva do direito de
exclusividade do autor da obra criada em primeiro lugar? Hi quem entenda que a hipétese aplica-se a engenharia reversa
desde que haja criacdo independente (UNCTAD-ICTSD, 2005, p.515). Na doutrina autoral, a criagdo € chamada
independente quando o criador da segunda obra nem teve acesso nem foi influenciado pela obra preexistente. Para que



Exaustio de direitos

Sao licitos aos atos que consistam na importa¢do, venda ou distribuicdo por outros meios,
para fins comerciais ou privados, de circuitos integrados ou de produtos que os incorporem,
colocados em circulagdo pelo titular do registro de topografia de circuito integrado
respectivo ou com seu consentimento. Quanto a no¢do de consentimento, neste contexto,
leia-se o que se disse sob o art. 37.

Trata-se de caso de exaustdo de direitos. Dissemos, tratando de patentes:

Uma das hip6teses de limitagdo de patentes que merece aten¢do especial € a da exaustdo ou
esgotamento de direitos. E a doutrina segundo a qual uma vez que o titular tenha auferido o
beneficio econdmico da exclusividade ("posto no comércio”), através, por exemplo, da
venda do produto patenteado, cessam os direitos do titular da patente sobre ele. Resta-lhe,
apenas, a exclusividade de reproducdo o

Segundo F.Savignon 92, a teoria é

“la construction juridique selon laquelle le titulaire d’un brevet ne peut plus exercer le droit
d’interdire apres qu’il a mis I’objet de son brevet dans le commerce, dans le territoire ou le
brevet exerce son effet: il a joui de son droit. Celui-ci est epuisé”.

Ao contrario do que ocorre no sistema de patentes, a exaustdo no caso de topografias se da
tanto na esfera internacional quanto na nacional. Vendido o circuito integrado contendo a
topografia na Grécia, com consentimento de seu titular, ndo pode ele vedar a importagcdo do
produto para o Brasil.

Atos cometidos sem ciéncia do ilicito

Ainda que na esfera civil, ndo h4 ilicito nos atos de circulacdo econdmica descritos nos
incisos II e III do art. 36, se praticados ou determinados por quem nao sabia, quando da
obtencdo do circuito integrado ou do produto, ou nao tinha base razodvel para saber que o
produto ou o circuito integrado incorpora uma topografia protegida, reproduzida

ilicitamente. Em esséncia, nao sio ilicitos os atos de boa fé 2.

O pardagrafo unico do art. 38 cuida da hipdtese em que tais atos, que se iniciaram em boa f¢,

esse principio fosse ajustado a engenharia reversa, seria necessario que se adotasse o chamado “clean room procedure”
(“procedimento de sala limpa” ), método desenvolvido no sistema de “common law” com base em dois preceitos do
Direito de Autor: o de que a protecdo recai sobre a forma de expressdo e ndo sobre as idéias, e o de que ndo ha
contrafacdo sem prova de acesso (RAMOS; BERLIN, 1999, p. 20). O “clean room procedure” é justamente um método
destinado a assegurar que determinada criagdo seja desenvolvida de forma independente (ELKINS, 1990-1991, p. 455)”

91 A rigor, ndo se deveria confundir a exaustdo de direitos com a figura da importacdo paralela: nesta, o produto é
oriundo de pais onde o titular do direito ndo tenha patente, ou marca, e pode até ser fabricado por terceiro. Veja-se que, na
exaustdo, o produtor ja terd recebido a remuneracio por ele mesmo determinada quando da colocacéo inicial no mercado,
o que significa dizer que a exaustdo nao lhe pode causar nenhum prejuizo direto; mas na importagao paralela, a fabricagio
se fez sem remunerar o titular, e a introducéo se faz em mercado protegido.

92 Convention de Luxembourg, in La Propriété Industrielle, 1976, p. 103. Vide também “L’épuisement du droit du
breveté”, le ler. Rencontre de Propriété Industrielle, Nice, 1970, Litrec, 1971.

9 Tratado: (Article 6(4)), “no Contracting Party shall be obliged to consider unlawful” the acts of importing, selling or
otherwise distributing for commercial purposes a protected layout-design/topography or an integrated circuit
incorporating such protected layout-design/topography, if such acts were performed bona fide.



foram colhidos por notificagdo do titular do registro. Neste caso, segundo o estabelecido na
norma de TRIPs, Art. 37.1, o agente continua possibilitado de efetuar tais atos com relagao
aos produtos ou circuitos integrados em estoque ou previamente encomendados, desde que,
com relacdo a esses produtos ou circuitos, pague, ao titular do direito, a remuneragcdo
equivalente a que seria paga no caso de uma licenca voluntdria.

Da extincao do registro
Art. 38. O registro extingue-se:
I - pelo término do prazo de vigéncia; ou
II - pela rentdncia do seu titular, mediante documento hébil, ressalvado o direito de terceiros.

Parédgrafo tnico. Extinto o registro, o objeto da protecdo cai no dominio publico.

Da nulidade

Art. 39. O registro de topografia de circuito integrado serd declarado nulo judicialmente se
concedido em desacordo com as disposi¢des deste Capitulo, especialmente quando:

I - a presungdo do § 1° do art. 27 provar-se inveridica;
II - a topografia ndo atender ao requisito de originalidade consoante o art. 29;

IIT - os documentos apresentados, conforme disposto no art. 31, ndao forem suficientes para
identificar a topografia, ou

IV - o pedido de registro ndo tiver sido depositado no prazo definido no pardgrafo tnico do
art. 33.

§ 1° A nulidade poder4 ser total ou parcial.

§ 2° A nulidade parcial s6 ocorre quando a parte subsistente constitui matéria protegida por
si mesma.

§ 3° A nulidade do registro produzird efeitos a partir da data do inicio de protec¢ao definida
no art. 35.

§ 4° No caso de inobservancia do disposto no § 1° do art. 27, o criador poderd,
alternativamente, reivindicar a adjudicagdo do registro.

§ 50 A argiiicdo de nulidade somente poderd ser formulada durante o prazo de vigéncia da
protecdo ou, como matéria de defesa, a qualquer tempo.

§ 60 E competente para as a¢des de nulidade a Justica Federal com jurisdicdo sobre a sede
do Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI, o qual serd parte necessdria no feito.

Art. 40. Declarado nulo o registro, serd cancelado o respectivo certificado.

A nulidade, como o exame substantivo dos pressupostos da registrabilidade das
topografias, s6 se suscita judicialmente. Quanto a matéria que leva a nulidade, ja
discorremos ao falar dos requisitos de originalidade, novidade e suficiéncia de
identificacao.

O teor dos paragrafos 5° e 6°., introduzido pela Lei de Conversao, explicita as normas de
legitimacgdo etmporal e competéncia processual ja aplicaveis ao sistema de patentes.



Das cessoes, licencas e das alteracées no registro
Art. 41. Os direitos sobre a topografia de circuito integrado poderdo ser objeto de cessdo.

§ 1° A cess@o poderd ser total ou parcial, devendo, neste caso, ser indicado o percentual
correspondente.

§ 2° O documento de cessdo devera conter as assinaturas do cedente e do cessionario, bem
assim de duas testemunhas, dispensada a legalizacdo consular.

Art. 42. O INPI faré as seguintes anotacdes:

I - da cessdo, fazendo constar a qualificagdo completa do cessiondrio;
II - de qualquer limita¢do ou dnus que recaia sobre o registro; e

III - das alteracdes de nome, sede ou endereco do titular.

Art. 43. As anotagdes produzirdo efeitos em relacdo a terceiros depois de publicadas no
orgao oficial do INPI, ou, a falta de publica¢do, sessenta dias apds o protocolo da peti¢do.

Art. 44. O titular do registro de topografia de circuito integrado poderd celebrar contrato de
licenga para exploragdo.

Pardgrafo unico. Inexistindo disposi¢do em contrdrio, o licenciado ficard investido de
legitimidade para agir em defesa do registro.

Art. 45. O INPI averbard os contratos de licenga para produzir efeitos em relagao a terceiros.

Direito exclusivo de natureza registral, a protecdo a topografia segue aqui, no tocante a
transmissdo dos direitos, regime idéntico as patentes.

Note-se que os pagamentos de terceiros pela licenca ou autorizagdes de uso de topografias
sdo royalties, e seguem o regime tributdrio e cambial desses institutos; mas nao os limites
quantitativos e demais restri¢des especificas das patentes, marcas e assisténcia técnica. Tais
pagamentos, em relacdo a direitos autorais (salvo se feitos ao autor) e a cultivares sdo
igualmente royalties, € nem por isso constritos aqueles limites.

O art. 44 teve uma emenda na lei de conversao, introduzindo-se dispositivoi andlogo ao da
Lei 9.279/96, quanto a legitimidade do licenciado para defender sua posse.

Dos royalties pelo uso do corpus mechanicum

Art. 46. Salvo estipulagdo contratual em contrdrio, na hipétese de licencas cruzadas, a
remuneracdo relativa a topografia protegida licenciada ndo poderd ser cobrada de terceiros
que adquirirem circuitos integrados que a incorporem.

Pardgrafo Unico. A cobranca ao terceiro adquirente do circuito integrado somente serd
admitida se esse, no ato da compra, for expressamente notificado desta possibilidade.

O dispositivo em questdo veda a imposicdo de royalties aos adquirentes dos circuitos
integrados que incorporem topografias protegidas. A lei propde uma excecao a essa regra:
na hipétese de licencas cruzadas e — ainda assim, cumulando-se dois requisitos: a) se no
instrumento disso houver previsdo e b) se o adquirente dos circuitos integrados que
incorporem topografias protegidas forem cientificados da hipdtese de cobranca de royalties
e — tendo sempre em conta o potencial de abuso de direitos que tal dispositivo possa
acarretar, na inexisténcia de fontes alternativas de funcionalidade equivalente — se
concordarem com tal sujei¢do.



Uso nao autorizado

Segundo TRIPs, o art. 6.3 do Tratado de Wahisngton, que regulava o uso ndo autorizado
das topografias, ndo é mais aplicavel il Segundo o Acordo da OMC, s6 sdo permissiveis o
uso governamental ndo comercial e para impedir priticas ndo competitivas. %

Uso piuiblico ndo comercial

Art. 47. O Poder Publico podera fazer uso piblico ndo comercial das topografias protegidas,
diretamente ou mediante contratagdo ou autorizagdo a terceiros, observado o previsto nos
incisos IIT a VI do caput do art. 49 e no art. 51 desta Lei.

Pardgrafo tnico. O titular do registro da topografia a ser usada pelo Poder Publico nos termos
deste artigo deverd ser prontamente notificado.

Trata-se aqui de uso publico ndo autorizado, desde que ndao comercial. Dispensa-se, na
hipétese, qualquer procedimento de licenca compulséria. O uso se faz diretamente,
mediante simples notificagdo, sempre pagos os respectivos royalties.

Licencas compulsdrias

Art. 48. Poderdo ser concedidas licengas compulsérias para assegurar a livre concorréncia
ou prevenir abusos de direito ou de poder econdmico pelo titular do direito, inclusive o ndo
atendimento do mercado quanto a prego, quantidade ou qualidade.

A parte do dispositivo relativo ao uso ndo competitivo € plenamente compativel com o
canone do art. 31 de TRIPs. O ndo atendimento do mercado quanto a pre¢o, quantidade ou
qualidade, assim como outros abusos de direito, merecem maior andlise do que a permitida
nos estritos termos deste estudo inicial.

Art. 49. Na concessdo das licengas compulsérias deverdo ser obedecidas as seguintes
condicdes e requisitos:

I - o pedido de licenga serd considerado com base no seu mérito individual,

II - o requerente da licenca deverd demonstrar que resultaram infrutiferas, em prazo
razodvel, as tentativas de obtencdo da licenca, em conformidade com as priticas comerciais
normais;

% Do Resource Book: “The Washington Treaty, after intense negotiations, allowed the granting of a nonvoluntary license
only in two cases: (1) “to safeguard a national purpose deemed to be vital” by the national authority; and (2) “to secure
free competition and to prevent abuses by the holder of the right”. In addition, these licenses were available only for the
domestic market (Article 6.3). Despite these limitations the provision on compulsory license was deemed too broad by the
United States, and was oneof the major reasons for the U.S. refusal to sign the Treaty. As indicated above, TRIPS
declared the non-applicability of Article 6.3 of the Washington Treaty. As stated by Article 37.2, the conditions laid down
by TRIPS for the granting of compulsory licenses for patents (Article 31(a) to (k)), are applicable mutatis mutandis to the
layout-designs of integrated circuits. Paragraph (1) of Article 31 (compulsory licenses in cases of dependency of patents)
does not apply. The reason for this probably is that, in the case of integrated circuits, reverse engineering is explicitly
permitted”.

95 Idem, eadem, “In addition, according to Article 31(c) of the Agreement, “semiconductor technology” may only be
subjected to compulsory licenses for grounds relating to anticompetitive practices and for use by the governments for non-
commercial purposes.1003 Though this provision applies to compulsory licenses on patented inventions, the cross
reference contained in Article 37.2 of the Agreement would seem to indicate that compulsory licenses of integrated
circuits would only be admissible in those two cases”.



IIT - o alcance e a duragdo da licenca serdo restritos ao objetivo para os quais a licenga for
autorizada;

IV - alicenga terd cardter de ndo-exclusividade;

V - a licenca serd intransferivel, salvo se em conjunto com a cessdo, alienacdo ou
arrendamento do empreendimento ou da parte que a explore; e

VI - a licenga serd concedida para suprir predominantemente o mercado interno.

§ 1° As condigdes estabelecidas nos incisos II e VI ndo se aplicam quando a licencga for
concedida para remediar prdtica anticompetitiva ou desleal, reconhecida em processo
administrativo ou judicial.

§ 2° As condigdes estabelecidas no inciso II também ndo se aplicam quando a licenga for
concedida em caso de emergéncia nacional ou de outras circunstancias de extrema urgéncia.

§ 3° Nas situacdes de emergéncia nacional ou em outras circunstincias de extrema urgéncia,
o titular dos direitos serd notificado tdo logo quanto possivel.

Aqui também se tém hipéteses (remédio de concorréncia desleal) que mereceriam extensa
andlise. Quanto as licencas de emergéncia nacional ou de outras circunstancias de extrema
urgéncia, pareceriam despiciendas em face da hip6tese de uso publico ndo comercial.

Art. 50. O pedido de licenca compulséria deverd ser formulado mediante indicacdo das
condicdes oferecidas ao titular do registro.

§ 1° Apresentado o pedido de licenca, o titular serd intimado para manifestar-se no prazo de
sessenta dias, findo o qual, sem manifestagdo do titular, considerar-se-4 aceita a proposta nas
condicdes oferecidas.

§ 2° O requerente de licenca que invocar pratica comercial anticompetitiva ou desleal deverd
juntar documentag@o que a comprove.

§ 3° Quando a licenca compulséria requerida com fundamento no art. 50 envolver alegacao
de auséncia de explorag¢do ou exploracdo ineficaz, caberd ao titular do registro comprovar a
improcedéncia dessa alegacdo.

N

§ 4° Em caso de contestagdo, o INPI realizard as diligéncias indispensdveis & solu¢cdo da
controvérsia, podendo, se necessario, designar comissdo de especialistas, inclusive de ndo
integrantes do quadro da autarquia.

Art. 51. O titular deverd ser adequadamente remunerado, segundo as circunstancias de cada
uso, levando-se em conta, obrigatoriamente, no arbitramento dessa remunerag¢do, o valor
econdmico da licencga concedida.

Pardgrafo tnico. Quando a concessio da licenca se der com fundamento em pratica
anticompetitiva ou desleal, esse fato deverd ser tomado em consideracdo para
estabelecimento da remuneracao.

Art. 52. Sem prejuizo da protecdo adequada dos legitimos interesses dos licenciados, a
licenca poderd ser cancelada, mediante requerimento fundamentado do titular dos direitos
sobre a topografia, se e quando as circunstancias que ensejaram a sua concessio deixarem de
existir e for improvavel que se repitam.

Pardgrafo tnico. O cancelamento previsto no caput poderd ser recusado se as condi¢des que
propiciaram a concessao da licenca tenderem a ocorrer novamente.

Art. 53. O licenciado deverd iniciar a exploracdo do objeto da protecio no prazo de um ano,
admitida:

I - uma prorrogacdo, por igual prazo, desde que tenha o licenciado realizado substanciais e
efetivos preparativos para iniciar a explora¢io ou existam outras razdes que a legitimem;



II - uma interrupcao da exploracdo, por igual prazo, desde que sobrevenham razdes legitimas
que a justifiquem.

§ 1° As excecdes previstas nos incisos I e II somente poderdo ser exercitadas mediante
requerimento ao INPI, devidamente fundamentado e no qual se comprovem as alegacdes que
as justifiquem.

§ 2° Vencidos os prazos referidos no caput e seus incisos, sem que o licenciado inicie ou
retome a exploracao, extinguir-se-4 a licenca.

Aplicam-se aqui, mutatis mutandi, os parametros adotados na legislacdo de patentes para
concessao de licencas compulsérias. Mais uma vez, cabe andlise ulterior da norma.

Da tutela civil e penal

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

§ lo Se a viola¢do consistir na reproducdo, importacdo, venda, manutencio em estoque ou
distribuicdo, para fins comerciais, de topografia protegida ou de circuito integrado que a
incorpore:

Pena: detengdo, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 20 A pena de detengdo serd acrescida de 1/3 (um ter¢o) a 1/2 (metade) se:

I — o agente for ou tiver sido representante, mandatario, preposto, sdcio ou empregado do titular
do registro ou, ainda, do seu licenciado; ou

II — o agente incorrer em reincidéncia.

§ 30 O valor das multas, bem como sua atualizagdo ou majoracdo, serd regido pela sistemdtica
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cédigo Penal.

§ 40 Nos crimes previstos neste artigo somente se procede mediante queixa, salvo quando
praticados em prejuizo de entidade de direito publico, empresa publica, sociedade de economia
mista ou fundagio instituida pelo poder publico.

§ 50 Independentemente da acdo penal, o prejudicado poderd intentar acdo para proibir ao
infrator a pratica do ato incriminado, com a comina¢do de pena pecunidria para o caso de
transgressao do preceito, cumulada de perdas e danos.

Acrescentando dispositivos inexistentes na Medida Provisdria, a Lei mais uma vez incorre
em retrocesso, ao prescrever a sangdo penal para a cOpia ndo autorizada de toopografias. Tal
modalidade de sancao, por fugir aos parametros do devido processo legal substantivo, ja foi
indicado em decisdes judiciais como incompativel com a Constituicdo.

Note-se que a protecdo das tecnologias, em sistemas como 0 americano, hunca sofreram
sancao penal. O art. 61 de TRIPs apenas obriga a penalizacdo de infracdes de marca e
direitos autorais; explicita-se que € livre aos paises aplicarem sancdes penais a infracdo dos
demais direitos de propriedade intelectual. Os resultados da Questdo 169 da AIPPI %6

% Vide em http://www.aippi.org/: “a) Article 61 of the TRIP’s Treaty calls for criminal procedures and penalties, at least
for cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale;of wilful trademark counterfeiting
or copyright piracy on a commercial scale; b) Article 61 also leaves it to member states to decide whether criminal
penalties be applied in other cases of infringement of Intellectual Property rights where they are committed wilfully and
on a commercial scale; c) There are no prescribed measures for, nor is there a uniform approach to, achieving these




tornam claro a facultatividade da san¢@o penal no caso de topografias; mais ainda, impdem
. ~ ~ .. . .. 97
consideragdes que nao foram tratadas explicitamente no dispositivo em pauta ~ .

Note-se que a penalidade de detencdo acrescida do agravamento do pardgrafo segundo
resulta em Onus equivalente, em anos, a pena prevista para o crime de homicidio, o que
aponta para uma desponderacao dificilmente justificdvel.

Das disposicoes gerais

Art. 55. Os atos previstos neste Capitulo serdo praticados pelas partes ou por seus
procuradores, devidamente habilitados.

§ 1° O instrumento de procuracdo redigido em idioma estrangeiro, dispensada a legalizacao
consular, deverd ser acompanhado por traducdo ptiblica juramentada.

§ 2° Quando ndo apresentada inicialmente, a procuragdo deverd ser entregue no prazo de
sessenta dias do protocolo do pedido de registro, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 56. Para os fins deste Capitulo, a pessoa domiciliada no exterior deverd constituir e
manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para
representd-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citacdes.

Art. 57. O INPI ndo conhecerd da peti¢ao:
I - apresentada fora do prazo legal;
II - apresentada por pessoa sem legitimo interesse na relagdo processual; ou

IIT - desacompanhada do comprovante de pagamentos da respectiva retribuicdo no valor
vigente a data de sua apresentacao.

Art. 58. Nao havendo expressa estipulacdo contrdria neste Capitulo, o prazo para a pritica
de atos serd de sessenta dias.

Art. 59. Os prazos estabelecidos neste Capitulo sdo continuos, extinguindo-se
automaticamente o direito de praticar o ato apds seu decurso, salvo se a parte provar que nao
o realizou por razdo legitima.

Pardgrafo dnico. Reconhecida a razdo legitima, a parte praticard o ato no prazo que lhe
assinar o INPL

Art. 60. Os prazos referidos neste Capitulo comecam a correr, salvo expressa disposi¢do em
contrdrio, a partir do primeiro dia ttil apds a intimagao.
Paragrafo tnico. Salvo disposi¢do em contririo, a intimacdo serd feita mediante publicacdo

no 6rgao oficial do INPL

Art. 61. Pelos servicos prestados de acordo com este Capitulo serd cobrada retribuicio, cujo
valor e processo de recolhimento serdo estabelecidos em ato do Ministro de Estado a que
estiver vinculado o INPIL.

objectives and further, there is no common objective test of the effectiveness of the measures and/or approaches in
achieving these objectives; d) The level of economic, technological and industrial development in each member state is
different; and in addition, the differences in the legal systems of different countries may result in wide-ranging differences
in enforcement procedures and available remedies; some of the countries having adopted various penal sanctions, which
interest for the protection of the Intellectual Property rights is recognised;

%7 «“Criminal liability for Intellectual Property right infringement should be contingent on wilfully committing an unlawful
act knowing such act to be unlawful or with reckless disregard for the unlawfulness thereof. This must be proven either by
direct or by strong circumstantial evidence”.



Os dispositivos reproduzem o conteido da Lei 9.279/96, ja comentado em outras fontes.

Vigéncia da norma

(...)Art. 65. Esta Medida Provisdria entra em vigor na data de sua publicacdo, produzindo
efeitos em relacdo ao art. 60 a partir do dia 19 de fevereiro de 2007.

Brasilia, 22 de janeiro de 2007; 186° da Independéncia e 119° da Repuiblica.
LUIZ INACIO LULA DA SILVA Guido Mantega
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CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Hardware e software - Protecao
juridica de um e de outro por ramo distinto do direito privado - Entendimento - Prote¢ao
constitucional.30 - Hardware e software ndo se confundem no campo juridico. Hardware
estd em ambito do Direito de Propriedade Industrial. Software estd em ambito do Direito
Autoral. Nao se confunde, pois, software com o correspondente suporte (disquete, fita
cassete, ou chip), que se constitui em seu corpo mecanico (assim como disco e o suporte da
musica, esta obra intelectual protegida). Programa e disquete nao se confundem, ndo dando
ensejo a crime de violacdo de marca de industria ou comércio e de concorréncia desleal. -
Genericamente a propriedade de marca estd protegida pela Constitui¢do da Republica (art.
5°, XXIX). Porém, essa protecdo ndo € ilimitada, visto que incide somente na classe

N

correspondente a atividade, conforme o disposto no art. 53, caput, do Cddigo de



Propriedade Industrial. A lei leva em conta o género de comércio ou industria, sem cogitar
de identidade ou semelhanga, entre os produtos ou artigo, mas da identidade ou da afinidade
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