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Realidade
Brasileira.

INPI publica a 2? edicdo do Manual de Desenhos Industriais

Foi publicada a Portaria INPI/PR n° 36/2023, a qual instituiu a 2° edicdo do Manual de
Desenhos Industriais, que entra em vigor em 02 de outubro de 2023. Entre os tépicos
mais relevantes e discutidos no ambito das novas diretrizes, citamos a possibilidade
de protecdo do desenho industrial que inclui sinal marcario ou prote¢dao do desenho
industrial do logotipo.

Esse é certamente um dos tépicos mais esperados uma vez que o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI) ja havia concedido, no passado, desenhos industriais

que contavam com sinais marcarios.

A segunda edicdo esta disponivel


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/arquivos/legislacao-di/Manual_de_Desenhos_Industriais_2a_edicao.pdf

CONAR arquiva caso sobre campanha que recria
imagem de Elis Regina

De acordo com o Conselho Nacional de Autorregulamentacdo Publicitaria (CONAR),
a publicidade feita pela Volkswagen que recriou a imagem de Elis Regina utilizando
Inteligéncia Artificial (IA) ndo desrespeitou a artista. Portanto, o CONAR anunciou o
arquivamento do caso em 22 de agosto.

Segundo a CONAR, “o colegiado considerou, por unanimidade, improcedente o
questionamento de desrespeito a figura da artista, uma vez que o uso da sua imagem
foi feito mediante consentimento dos herdeiros e observando que Elis aparece
fazendo algo que fazia em vida”.

No entanto, o CONAR admitiu que houve falha em relagdo ao uso da IA e informou

que novas medidas deverdo ser tomadas considerando que a inteligéncia artificial é
uma ferramenta que traz novos desafios éticos.

Regulacao do video sob demanda tem avanco

Em audiéncia publica realizada pela Comissao de Educac¢do e Cultura (CE) do Senado
Federal, em 13 de setembro, foram discutidos os Projetos de Lei (PL) n° 2.331/2022
e 1.994/2023, os quais buscam regulamentar o servico de video sob demanda e a
cobranca de Contribuicdo para o Desenvolvimento da Industria Cinematografica
Nacional (Condecine).

Além dainstituicdo da Condecine sobre a comunicag¢do audiovisual sob demanda
(também proposto pelo PL n° 2.331/2022), a qual serad devida por todas as
pessoas que atuem e aufiram receita nesse mercado, o PL n° 1.994/2023 também
estabelece principios, regras e obrigacdes sobre a distribuicdo de conteudo
audiovisual sob demanda.



Enquanto isso, a Camara dos Deputados aprovou em 16 de agosto regime de urgéncia
para votacdodoPLn°8.889/2017, que dispde sobre a provisdo de contetdo audiovisual
por demanda - de 2% a 20% do total de horas do catdlogo de filmes e séries ofertado
pelas plataformas devem ser de titulos produzidos por produtora brasileira, sendo
50% desse percentual de obras de produtora brasileira independente.

INPI divulga nota técnica sobre o termo “cachaca”
em indicacdo geografica

O Comité Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame
de Marcas, Desenhos Industriais e Indicacdes Geograficas (CPAPD) do INPI publicou a
Nota Técnica n°® 01/2023 (acesse aqui) a qual estabeleceu que o termo “cachag¢a” pode
apresentar significados diferentes.

Desde 20010 termo “cachaga” apresentava apenas o sighificado de indicacdo geografica,
logo, quando o termo era acompanhado do home geografico ou de seu gentilico nos
processos, o INPI formulava exigéncia para a sua retirada ou substituicdo pela descricdo
de aguardente de cana. A partir da nova Nota, o termo “cacha¢a” também é considerado
a denominacao tipica de tradicional bebida brasileira, a qual é identificada com normas
oficiais de identidade e qualidades especificas. Portanto, ndo sera mais aplicada a
formulacao de exigéncias do INPI quanto a sua retirada ou substituicao.


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/NT_CPAPD_01_2023_.pdf

Decisoes
Judiciais.

02

TRF2 entende que pedidos de patentes podem ser
divididos até o final da instancia recursal do INPI

O Tribunal Regional Federal da 2° Regido (TRF2) decidiu, por unanimidade, que
pedidos de patentes também podem ser divididos em fase de recurso em ambito
administrativo perante o INPI.

Segundo o TRF2, essa decisao foi tomada por entender que o artigo 32 da Instrucao
Normativa n°® 30/2013, em suma:

- excede os limites do artigo 26 da Lei da Propriedade Industrial (LPIl) ao promover
uma interpretacao restritiva da expressao “até o final do exame”;

- dificulta a aplicagdo do artigo 212, § 1° da LPI, que trata sobre os recursos em
ambito administrativo; e

- viola os direitos constitucionais a ampla defesa, ao contraditério e ao devido
processo legal ao antecipar o “término do exame” do pedido de patente e, assim,
limitar o exercicio do direito de requerer a divisdo da matriz pedido de patente.

Com essa decisdo, o Brasil se iguala a pratica de alguns escritérios de patentes de
outros paises, como o European Patent Office (EPO) e o US Patent and Trademark
Office (USPTO).



Comercializacdo de palavra-chave
com marca de concorrente
caracteriza concorréncia desleal

Em julgamento do Recurso Especial (REsp)
n° 2012895/SP, em agosto, o Superior
Tribunal de Justica (STJ) se manifestou sobre
a caracterizacdo de concorréncia deslealem
caso de compra de palavra-chave composta
por marca de concorrente em sistema de
links patrocinados.

Os links patrocinados funcionam pela
escolha e compra de palavras-chaves as
quais serdaoassociadasaositedoanunciante
assim que um consumidor pesquisa a
palavra na plataforma de pesquisa.

No caso em julgamento, a empresa
Loungerie S.A. contratou o servico de
publicidade digital e selecionou a palavra-
chave “HOPE” - marca registrada de sua
concorrente. Segundo o STJ, além de
infracdo marcdria, a pratica direciona o
consumidor ao produto do concorrente, o
que causa confusdo entre os consumidores
e caracteriza desvio de clientela.



Marcas da Gafisa sdo penhoradas por divida de RS
1,5 milhdo com condominio de luxo

No final de agosto, a Justica de Sao Paulo autorizou a penhora de todas as marcas da
construtora Gafisa para garantir a satisfacdo de uma divida de RS 1,5 milhdo que possui
com um condominio de alto padrao no Itaim Bibi.

Apesar da penhora das marcas representar uma medida excepcional, a juiza do caso
afirma que foi necessario visto que a tentativa de bloqueio de ativos financeiros se
mostrou infrutifera. Nos autos do processo, por um lado, a Gafisa alega que indicou
bens em garantia que foram rejeitados e, por outro, o condominio argumenta que
todos esses bens ja estdao alienados em outras a¢des e a Gafisa ndo possui patriménio
em seu home. Caso a construtora ndo deposite a quantia da divida em juizo, as marcas
irdo a leildo.

Justica do Rio de Janeiro suspende decisdao do INPI que
negou registro de marca de posi¢cao a Louboutin

No inicio de junho, o INPI indeferiu o registro da marca de posi¢do referente ao solado
vermelho dos sapatos de salto alto da grife francesa Christian Louboutin, com fundamento
em auséncia de distintividade. Em resposta a essa decisdo, a grife francesa acionou o
Poder Judiciario alegando a falta de fundamentacao da decisdo administrativa do INPI.

Diante disso, por discordar do INPI e entender que o pedido de registro da marca em
questdo possui suficiente distintividade e é de conhecimento publico, a juiza da 13? Vara
Federal do Rio de Janeiro, Marcia Maria Nunes de Barros, deferiu, em liminar, a suspensdo
da decisdo do INPI que negou o registro de marca de posicao da Louboutin. Dessa forma,
como a marca estd pendente de decisdo judicial, a liminar visa proteger os direitos da
marca para determinar que a marca ndo esta disponivel para uso e impedir a reproducdo
dessa caracteristica por terceiros.
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Obras intelectuais geradas por IA ndo sdo protegidas
por direito autoral, segundo Corte Norte-Americana

Em agosto, a Corte do Distrito de Columbia, Estados Unidos, se pronunciou sobre
a impossibilidade de protecado por direito autoral de obras geradas por IA no caso
Thaler v. Perimutter, Case No. 1:22-cv-01564, (D.D.C. 2022).

Segundo o autor daagdojudicial, Stephen Thaler desenvolve e é titular de programas
de computadores capazes de gerar obras de artes. Apds a criacdo de uma de suas
obras, Thaler tentou registra-la perante o Escritério de Direitos Autorais Norte-
Americano, o qual indeferiu seu pedido de registro em razdo de falta de autoria
humana para basear a protecdo autoral.

Apesar das alegacdes de Thaler sobre a possibilidade de protecdo - inclusive
da doutrina works made for hire, a qual reconhece a prote¢ao de obras criadas
por empregados ou contratados e confere a sua autoridade e titularidade aos
seus empregadores e contratantes -, a Corte Norte-Americana confirmou
o entendimento do Escritério de Direitos Autorais Norte-Americano sobre a

necessidade de autoria humana para protecdo autoral.


https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2022cv1564-24
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