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Realidade
Brasileira.

INPI emite Portaria que regulamenta o
processamento de desenhos industriais no
ambito do Acordo de Haia

Em 04 de julho, foi publicada - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) — a Portaria/INPI/PR n° 25 (acesse aqui), a qual disciplina o processamento
e regras de designacoes e registros de desenho industrial no ambito do Acordo
de Haia.

O Brasil aderiu a esse acordo em fevereiro e agora faz parte do sistema de registro
internacional, que possibilita a protecdo de desenhos industriais em diversos
paises por meio do depdsito de um Unico pedido internacional perante o Escritério
Internacional da Organizacdao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Guias Rapidos de Patentes é lancado pelo
INPI

O INPI compilou em uma pagina todos os Guias Rapidos de Patentes, divididos
por temas. Os Guias foram elaborados com uma linguagem simples e tém como
objetivo facilitar o entendimento e dar autonomia aos usudrios nas questoes
praticas relacionadas a patentes.

Confira aqui.


http://revistas.inpi.gov.br/pdf/Comunicados2739.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guias-rapidos-de-patentes

Receita Federal eleva tributacao sobre
licencas de software

A Receita Federal aumentou a tributagdao do software pela terceira vez neste
ano. A Solucao de Consulta n° 107 determina que as aquisi¢coes e atualizagoes
de licencas de uso do exterior estdao sujeitas as cobrancas do Programa de
Integracao Social (PIS) e de Contribuicdo para o Financiamento da Seguridades
Social para Importacdao (Cofins-Importacao). Isso significa que as empresas
brasileiras que compram programas do exterior terdo que pagar esses impostos
sobre o valor que transferem, e a aliquota passara de zero para 9,25%.

A Norma n° 26, anunciada em janeiro, aumenta o 6nus de quem recolhe o
Imposto de Renda e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL) pelo
regime do lucro presumido para companhias com faturamento de até RS 78
milhdes por ano. A Norma n° 75, introduzida em marco, estabelece a incidéncia
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre essa mesma transacao, e
determina a aliquota de 15%, ou 25% se o dinheiro for enviado para paises com
tributacao favorecida.

Até entdo, essas alteracdes aplicavam-se apenas a softwares de encomenda. O
software de “prateleira” era tratado como mercadoria e tributado pelo Imposto
sobre Circulacdao de Mercadorias e Servicos (ICMS). Porém, com as mudangas,
a Receita passou a classificar as remessas de royalties por software como taxa
de licenciamento para tributacdao do IRRF, mas como prestacdo de servi¢o para
a incidéncia de PIS e Cofins-Importacdo. Essa diferenca de classificacdo afeta a
incidéncia tributaria, gerando muita controvérsia no mercado.



Adwa recorre a Justica para obter patentes das
primeiras sementes ultra-resistentes de Cannabis

A Adwa Cannabis, startup especializada em biotecnologia voltada para a cadeia
produtiva da Cannabis e Unica empresa no Brasil autorizada a comercializar e
cultivar a cannabis para fins medicinais, ajuizou acao judicial para obter, ao menos,
duas patentes para as sementes modificadas de cannabis em conjunto com a
Universidade Federal de Vigosa (UFV).

A primeira patente esta relacionada aos 6leos essenciais da cannabis, que tém

finalidade medicinal. Ja a segunda esta relacionada ao canhamo, que é uma planta

que pertence a espécie da cannabis e que tera aplicabilidade industrial.




INPI recebe pedido de patente para
tratamento de cancer de mama

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade
Federal Fluminense (UFF) depositaram perante o INPlI um pedido de patente

referente a uma invenc¢do que visa o tratamento do cancer de mama.

Trata-se de um composto sintético que, segundo testes realizados, é capaz de
reverter a fung¢do da proteina p53 apds apresentar mutacdo. Essa proteina tem
a funcdo de proteger o DNA, mas, ao sofrer a mutacao, deixa de fazé-lo e passa a

favorecer o surgimento de tumores no corpo humano.

Alteracoes dos normativos sobre contratos
de tecnologia sao publicadas pelo INPI

No dia 11 de julho, o INPI publicou novos hormativos sobre a averbacdo de contratos
de tecnologia: as Portarias nos 26 e 27 de 2023. Essas Portarias flexibilizam os
aspectos formais e técnicos do processo de averbac¢ao por meio da incorpora¢ao
das regras discutidas pela Diretoria do INPI no final do ano passado, com o principal
objetivo de simplificar o processo de registro dos contratos, adequando-o as

demandas do mercado de tecnologia.

Vocé pode ler e acessar na integra as principais alteracdes trazidas pelas Portarias

nos 26 e 27 de 2023 aqui.


No dia 11 de julho, o INPI publicou novos normativos sobre a averbação de contratos de tecnologia: as Portarias nos 26 e 27 de 2023. Essas Portarias flexibilizam os aspectos formais e técnicos do processo de averbação por meio da incorporação das regras discutidas pela Diretoria do INPI no final do ano passado, com o principal objetivo de simplificar o processo de registro dos contratos, adequando-o às demandas do mercado de tecnologia. 

Você pode ler e acessar na íntegra as principais alterações trazidas pelas Portarias nos 26 e 27 de 2023 aqui. 


INPI defere primeiro pedido de marca de
posicao no Brasil

O INPI concedeu, em julho, o primeiro registro de marca de posicao no Brasil. Trata-
se de pedido feito pela empresa de vestuarios Osklen, que conseguiu o registro e a

protecdo da sequéncia de trés furos com ilhoses na parte frontal dos seus calcados.

A possibilidade de protecdo por meio dessa modalidade foi regulamentada
pela Portaria n° 37/2021 do INPI, e, até o momento, 244 pedidos de registro de
marca de posicdo foram depositados. Desses, 11 tiveram a analise concluida pelos

examinadores, resultando na unica concessdao em questdo.



Decisoes
Judiciais.

02

STJ vem aplicando critérios objetivos para
julgar casos de propriedade intelectual

O Superior Tribunal de Justica (STJ) vem introduzindo critérios, requisitos e métodos
de julgamento mais objetivos para parametrizar litigios envolvendo questdes
de propriedade intelectual. A abordagem do STJ auxilia a analise pelos juizes e
aumenta a seguranca das decisdes de tribunais inferiores em casos semelhantes.

O STJ tem utilizado, por exemplo, o teste 360° para verificacdo de colidéncias
entre marcas. A metodologia do teste analisa o grau de semelhanca e
distintividade entre as marcas, a fama do suposto infrator, a espécie dos
produtos, a especializacdo do publico-alvo, o tempo de convivéncia das marcas
no mercado e a diluicdo da marca.

Nos ultimos tempos, pudemos observar algumas decisdes que confirmaram
essa tendéncia de analises mais objetivas, como no caso de alegacdo de
infracdo de trade dress em acdo movida pela Neutrox em face da Tratex, a qual
supostamente copiou a embalagem da Neutrox. Em decisdo, o STJ reconheceu
a auséncia de pratica de concorréncia desleal ao analisar a pratica de mercado,
pois o trade dress adotado por ambas as marcas é uma tendéncia de mercado,
de modo que que nao haveria confusao pelo consumidor.

Assim, apesar desses critérios ndo serem oficiais ou obrigatdrios, a tendéncia
criada pelo STJ também tem como objetivo a sua adogao por juizes.



Biscoito Globo tem briga de heranca e Judiciario
determina pericia de lucros e valor da marca

O valor de mercado da principal marca da Panificadora Mandarino, a do popular
aperitivo carioca Biscoito Globo, esta sob questionamento judicial na vara de
familia do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro (TJRJ). Para a avalia¢do do valor de
mercado da marca Biscoito Globo, sera realizada uma pericia judicial. A auséncia
da marca no balanco da sociedade distorceria o valor da empresa na apuragdo de

haveres, em razdo da relevancia da marca nos ativos da empresa.

Esse processo é mais um exemplo do valor agregado que as marcas trazem a

empresa, bem como da necessidade de proteger as marcas por meio do registro.




Pl no
Exterior.

Mattel protege sua marca “Barbie” em disputa legal
contra Burberry

No més passado, a Mattel apresentou uma oposicao ao pedido de registro da marca
“BRBY” depositado pela grife britanica Burberry perante o Escritério de Marcas e
Patentes dos EUA (USPTO, na sigla em inglés).

Como argumento, apresentou que a marca “BRBY” causa associacdo indevida a

renomada marca “BARBIE”, por conta das semelhancas visuais e fonéticas.
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Suprema Corte dos EUA decide contra a Fundacao
Andy Warhol em disputa judicial envolvendo fair use

O caso conhecido como Fundag¢do Andy Warhol para Artes Visuais vs. Goldsmith
terminou em maio de 2023 com a decisdao da Suprema Corte dos EUA a favor de
Lyyn Goldsmith. A fotégrafa consolidou seu entendimento sobre o primeiro caso
de “fair use” - doutrina norte-americana que permite, em determinados casos, o
uso de uma obra intelectual sem necessidade de autorizacdo ou pagamento ao

autor - em artes plasticas.

Em linhas gerais, a disputa judicial girava em torno do uso, pelo artista Andy Warhol,
de uma fotografia do musico Prince em uma de suas obras “Prince Series”, sem a
autorizacao da fotégrafa Goldsmith. A Suprema Corte dos EUA entendeu que, de
fato, houve uma violacdo de direitos autorais de obras de Goldsmith, uma vez que
tanto a fotografia de Goldsmith quanto a obra de Warhol possuiam um mesmo
objetivo de ilustrar uma matéria jornalistica sobre o musico e as mudancgas feitas
por Warhol em sua obra ndo teriam sido suficientemente transformativas para

justificar o “fair use”.
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