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Novidades do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI)

« Procedimento de Exame Técnico dos alteracdo de nome, sede, titularidade de

Pedidos de Patentes em Grau de Recurso:
publicado pelo INPI, o procedimento tem
a finalidade de orientar a elaboracdo de
parecer técnico em grau de recurso para
pedidos de patente de invenc¢dao, modelo
de utilidade e certificado de adi¢cdo inde-
feridos em primeira instancia. Confira o
procedimento aqui.

« Esclarecimentos do INPI sobre proce-
dimento de alteracdo de titularidade/
nome/sede em patentes: com o objetivo
de esclarecer e atualizar as normas a res-
peito dos procedimentos de anotagdo de

patentes, bem como anota¢des de 6nus,
o INPI publicou a Portaria INPI/DIRPA n°
20 de 13 de setembro de 2024. A Portaria
pode ser encontrada aqui.

Diretorio Nacional de Combate a
Falsificacdao de Indicacdoes Geograficas
(1G): pré-lancado pelo INPI. Na plataforma,
que fica dentro do portal do INPI, os pro-
dutores poderdo registrar informacdes di-
versas de seus produtos, como principais
caracteristicas, descricdo de embalagens e
rotas utilizadas. Acesse o Diretério aqui.
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https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/recursos-e-nulidades/2024cgrec_no_4.pdf
https://cdn.prod.website-files.com/59dc2576542805000192970f/66e9802c70444057fe2eb99c_Comunicados2802-pg32a37.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/projetos-estrategicos/combate-a-falsificacao-de-marcas/copy_of_combate-a-falsificacao-de-indicacoes-geograficas
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Uso de marcas comerciais em propaganda eleitoral é

proibido

Em julho deste ano, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) manteve a proibicao do uso de
marcas comerciais em propagandas eleito-
rais, conforme despacho da consulta (11551)
n° 0600188-95.2024.6.00.0000: “a proibi¢do

da exposicdo de marcas comerciais ou da
veiculacdo de propaganda realizada com a
intencao, ainda que disfarcada ou subliminar,
de promover marca ou produto abrange toda
modalidade de propaganda eleitoral”.

Grupo Soma processa Shein por copia de roupas da
Animale e busca indenizacao

O Grupo Soma entrou com uma ac¢ao judi-
cial contra a Shein, acusando a empresa de
copiar roupas da grife Animale e vendé-las a
precos significativamente menores. Segundo
o Grupo Soma, a Shein teria abordado seus
fornecedores para reproduzir as pecas, o que
configuraria uma violagcdao de direitos auto-
rais. O processo esta em tramite na 1% Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem do
Tribunal de Justica de Sao Paulo, e o Soma
busca uma reparacao pela suposta infragdo.

Durante o processo, foi revelado que a Shein
detinha um documento que indicava os tipos
de roupas a serem reproduzidas da colecdo de
verdo 2024 da Animale, incluindo imagens e

detalhes das campanhas da marca. A Shein, por
sua vez, alegou que o uso da marca Animale
era apenas uma referéncia para andlise de mer-
cado e que o documento havia sido enviado de
forma indevida por uma funcionaria.

Discussdes como essa tém se tornado cada
vez mais comum, demonstrando o poder das
plataformas de comércio eletrénico e a im-
portancia de se fiscalizar o mercado de forma
ativa — e ndo reativa — de modo que as em-
presas, como titular de direitos, devem buscar
entender quais ferramentas podem usar para
auxilid-las nessa batalha, além de quais estra-
tégias seguir para protecdo de suas criacoes
autorais e de propriedade intelectual.
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https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/documento?extensaoArquivo=text/html&path=tse/2024/7/1/9/54/6/5285d6c103f3e0935308092dfa44eab507b4da7ee5015b2560aec182455967fa
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/documento?extensaoArquivo=text/html&path=tse/2024/7/1/9/54/6/5285d6c103f3e0935308092dfa44eab507b4da7ee5015b2560aec182455967fa
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Conhecimento prévio sobre marca estrangeira leva a
nulidade de “Deus Brasil Ex Machina” no Brasil

Em julgamento do Tribunal Regional Federal
da 22 Regido (TRF2), o registro da marca bra-
sileira “Deus Brasil Ex Machina” foi declarado
nulo em razdo de identidade grafica e de seg-
mentos comerciais com a marca australiana
“Deus Ex Machina”. A nulidade foi motivada
pela comprovacao do conhecimento prévio
do titular da marca brasileira “Deus Brasil
Ex Machina” sobre marca registrada no ex-
terior, na forma do art. 124, XXIll, da Lei da
Propriedade Industrial (LPI).

De acordo com o TRF2, os direitos previstos
na LPI estendem-se a titulares sediados em

pais signatario da Convencao da Unido de
Paris (CUP) e, no caso em questdo, a mar-
ca “Deus Ex Machina” estava registrada na
Australia, pais signatario da CUP.

Essa acdo é um dos exemplos de medidas que
podem ser tomadas por titulares de marcas
de paises estrangeiros no Brasil para impedir
que terceiros, de ma-fé, explorem a sua marca
indevidamente. Além da via judicial, também
€ possivel ingressar com Oposicdo e Processo
Administrativo de Nulidade perante o INPI.

Processo n° 5076368-92.2020.4.02.5101.

Reserva deve indenizar o espdlio de Tim Maia pelo
uso indevido de musicas em camisetas

Em 10 de setembro, a Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justica (STJ) decidiu, por
unanimidade, que a empresa Reserva deve
indenizar os herdeiros de Tim Maia pelo uso
indevido de letras de suas musicas em cami-
setas. Frases como “Guarana & suco de caju
& goiabada & sobremesa”, da cancdo “Do
Leme ao Pontal”, e “Vocé & eu & eu & vocé”,
da musica “Vocé e Eu, Eu e Vocé”, foram uti-
lizadas sem autorizacdo, levando o tribunal a
aumentar as indeniza¢des determinadas pelo
Tribunal de Justica do Rio de Janeiro para RS
50 mil por danos morais, além do ressarci-
mento dos lucros obtidos pela empresa e de

5

um valor que seria cobrado caso a autoriza-
¢do tivesse sido solicitada.

O relator do caso, ministro Marco Aurélio
Bellizze, enfatizou que a apropriacdo das letras,
mesmo com pequenas alterac¢des, configura
reproducdo ilicita, sublinhando a importancia
da protecado legal as composicdes musicais
sob a Lei de Direitos Autorais. Essa decisao
destaca a necessidade de autorizacdo para o
uso de obras artisticas e serve como um alerta
sobre os limites comerciais, ressaltando a im-
portancia do respeito aos direitos dos autores.
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https://eproc.trf2.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=50763689220204025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=52c177a9347d04ef8981fc0fec6088fb
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Acao de nulidade de registro de marca: sé é

imprescritivel quando ha notoriedade da marca e ma-fé

A acdo para anular o registro de uma marca,
em regra, prescreve em cinco anos. No en-
tanto, por uma excecdo prevista na CUP de
1883, se houver (i) ma-fé por parte de quem
registrou a marca; e (ii) notoriedade da marca
no momento do seu registro, desde que de-
vidamente comprovados, a acdo se tornaria
imprescritivel. Foi nessa linha, portanto, que o
STJ negou o pedido da Speedo Internacional
para anular os registros brasileiros feitos por
outra empresa, de um ex-atleta brasileiro,
com quem a Speedo International manteve
relacdo comercial por 30 anos, considerando
que, na ocasiao do registro, a marca ndo tinha
notoriedade perante o publico em geral.

Por outro lado, com o término do acordo em-
presarial entre as empresas, a renovagao do
registro de marca pela empresa brasileira esta
proibida, permitindo que, gradualmente, a
marca Speedo e seu simbolo figurativo (seta)
retornem aos seus verdadeiros titulares.

Ainda que esse caso tenha suas particularida-
des, casos semelhantes a esses ndo sdo raros e
devem ser um alerta para empresas estrangei-
ras, as quais devem ter (i) cldusulas claras em
seus contratos com fornecedores e distribui-
dores de forma a garantir que sua propriedade
intelectual ndo seja registrada por terceiros;
(ii) o cuidado de registrar sua marca no pais
em que se pretende entrar; e (iii) uma postura
ativa no monitoramento e zelo de sua marca.
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Amazon consegue liminar em disputa sobre patente
de tecnologia de codificacao de video

A Amazon obteve recentemente uma liminar
favoravel em uma disputa judicial envolvendo
a tecnologia de codificacdo de video digital re-
gistrada pela Divx no Brasil. A Divx havia pro-
cessado a Amazon alegando que a empresa
utilizava sua patente sem autorizagdo, e con-
seguiu inicialmente uma decisdo que impedia a
Amazon de utilizar o padrao tecnoldgico High-
Efficiency Video Coding (HECV, um padrao de
compressdo de video de alta eficiéncia), sob
pena de multa didria de RS 300 mil. A Amazon,
por sua vez, argumentou que a tecnologia ja
possuia registro internacional e que a patente
brasileira ndo deveria ser valida. O juiz acatou
o argumento e suspendeu temporariamente a
patente até a decisdo final do processo.

O caso envolve também um histérico de

disputas judiciais, uma vez que a Divx anterior-
mente havia processado a Netflix pelo uso da
mesma tecnologia. Além disso, o juiz ordenou
a nomeacao de um novo perito para revisar o
caso. Cabe ressaltar que a decisao foi revertida
pelo Tribunal Regional Federal da 12 Regido, em
Brasilia, em 12 de julho de 2024, o que adiciona
uma camada de complexidade a disputa.

Essa discussdao destaca a importancia da
harmonizacao das patentes entre jurisdicdes
diferentes, especialmente no setor de tecno-
logia, onde registros internacionais podem co-
lidir com protecdes nacionais. A decisdo inicial
em favor da Amazon ilustra a relevancia do di-
alogo entre sistemas judiciais e érgdos como
o INPI para assegurar que patentes ndo sejam
usadas de maneira inadequada ou indevida.
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