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1. Introducio

Este artigo apresenta uma resenha da protegao da propriedade intelectual
sobre chips, em nivel de tratados internacionais, e oferece um modelo de lei
para os paises do Mercosul. Na primeira parte, o autor traga uma relag@o entre
o Tratado sobre a Prote¢do da Propriedade Intelectual com respeito aos Circui-
tos Integrados e o Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos do Comércio
relacionados com os Direitos de Propriedade Intelectual, incluindo Mercado-
rias Falsificadas) do GATT. O primeiro foi elaborado sob os auspicios da OMPI
e aprovado em 1989, em Washington, aqui identificado como Tratado IPIC. O
segundo, simplesmente Acordo TRIPS, foi assinado em 1994, sob os auspicios
do GATT, hoje Organizagdo Mundial do Comércio (World Trade Organiza-
tion).

Chip é um nome popular usado para designar o produto final (hardware),
largamente utilizado na microeletrénica, sobretudo em computadores, e é capaz
de armazenar milhdes de informagdes. O objeto da protegdo legal ndo recai
propriamente sobre o chip, mas sobre o desenho ou representagdo tridimensio-
nal do objeto. Esse desenho é conhecido sob diferentes designagdes, tais como,
mascara (mask work), segundo a lei americana, topografia de circuitos integra-
dos (fopography of integrated circuits), de acordo com o Tratado IPIC, layout
de circuito (circuit-layout) conforme a lei japonesa, layout de desenho (layout-
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design) nos termos da lei sueca, ou topografia de produto semicondutor
(topography of semiconductor product) segundo a diretiva da Comunidade
Européia.

2. Relacio entre o Tratado IPIC e o Acordo TRIPS

O Tratado IPIC, também conhecido como Tratado de Washington,
estabelece padrdes normativos a respeito da propriedade intelectual sobre chips
e foi aprovado por 49 paises, apds 4 anos de negociagdes. Os Estados Unidos
e Japdo votaram contra e cinco outros paises se abstiveram. Disciplinando a
protegdo detalhada sobre uma tecnologia em particular, esse Tratado foi con-
cluido um ano antes da data prevista para conclusdo da Rodada Uruguai. Por
que haveria o GATT de tratar da mesma matéria, quando essa ja fora objeto de
um tratado recente?

A desaprovagdo pelo Japdo e Estados Unidos, que juntos respondiam por
88% do mercado mundial de produtos semicondutores, fez do Tratado IPIC
uma Carta de Direitos adotada predominantemente por paises ndo-produtores
de chips. Dai, se poderia argiiir que a sorte do Tratado seria sombria. A sua
vida, todavia, ganharia novo prospecto com o Acordo TRIPS.

Os pontos-chaves do Acordo TRIPS sobre a matéria envolvem os
topicos, tais como, infringimento inocente, licenga ndo-voluntaria, duragédo da
protegdo, solugdo de disputas, medidas de proteg¢@o na fronteira e administragao
da politica sobre propriedade intelectual. Com excegao do ultimo, esses topicos
levantaram larga controvérsia durante a elaboragdo do Tratado na OMPI, cujo
disciplinamento teria sido insatisfatorio sob o ponto de vista dos negociadores
americanos.

Na Rodada Uruguai, a diplomacia comercial estava consciente da im-
portancia de preservar as disposi¢des do Tratado IPIC sobre as quais consenso
ja havia sido alcangado. Ignorar inteiramente os laboriosos compromissos ja
assentados na OMPI seria um risco e um erro nos quais os negociadores nao
estariam preparados a incorrer. Dai, confirmar o Tratado IPIC na sua esséncia
e incorpora-lo na relagdo das convengdes sobre propriedade intelectual, inte-
grantes da estrutura do novo GATT, se despontaria politicamente inteligente.
O impacto imediato foi a revitalizagdo do mesmo Tratado.

2.1 Conseqiiéncias legais da protegio do chip no contexto do novo
GATT (OMC)

A inclusdo, no Acordo TRIPS, da protegdo da topografia de circuitos
integrados, como objeto da propriedade intelectual, trazem varias conseqiién-
cias. Dentre elas, vale citar: expansdo do escopo da prote¢do acordada no
Tratado de Washington; estabelecimento de uma carta compreensiva de direi-
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tos e salvaguardas, através de padrdes formais de protegido adequada universal-
mente aceitos e cobrindo todos os elementos da propriedade intelectual; e
confirmagdo do prestigio da OMPI, pela absorgdo de grande parte do seu
Tratado sobre chips e fazendo deste uma convengdo autorizada. O Acordo
TRIPS, todavia, enfraqueceu o papel da OMPI enquanto féorum de encaminha-
mento de disputas entre Estados estrangeiros sobre propriedade intelectual.
Aparentemente, isso revela uma conseqiiéncia negativa.

O quadro a seguir indica os pontos frisantes entre os dois instrumentos
legais, oferecendo um panorama comparativo dos termos da protegdo neles

disciplinada.

PROTECAO INTRNACIONAL DO CHIPS — ANALISE COMPARATIVA

Objeto da Protegiio

O layout do desenho
independentemente da sua
forma de expressdo ou da sua
incorporagdo num produto.

idem

Regime de Proteciio

Sui generis, admitidas outras
formas de protegdo, tais
como: direito autoral, patente,
modelo de utilidade, desenho
industrial, concorréncia
desleal ou a combinagdo das
mesmas.

idem

Tratamento Nacional

Sim, podendo exigéncias adi-
cionais serem feitas.

idem

Escopo da Protegiio

Protegfo contra a reprodugdo,
importagdo, venda e distribui-
¢do, exceto contra a criaglo
independente.

idem

Infrator inocente Admitido Infrator inocente sujeito a
royalties razodveis.
Engenharia Reversa Admitida idem

Licenca nfio voluntiria

A critério do pais. Fundamen-
tos: interesse publico (sujeita a

Admitida, fundada no mérito
individual e sujeita a remu-

remuneragiio eqiiitativa) e con-| neragdo adequada.
corréncia ruinosa.
Exaustiio de direitos Admitida idem

R. Dir. Econ., Brasilia, abr./jun. 1996

87



Formalidades Registro a critério do pais. idem
Informagdes confidenciais pre-
servadas.

Duragiio Minimo de 8 anos Minimo de 10 anos contados

da data do pedido de registro
ou exploragdo, e/ ou 15 anos a
partir da criagdo.

Direito retroativo A critério do pais idem

Custo da protecio Garantia de direitos (enforcement) idem
presumivelmente dispendiosa;

o custo para formalizar a prote-
¢ao talvez seja zero.

Medidas de protegiio na fronteira| Nenhuma previsao Previsdio de medidas, objetivando
a suspenséo/retirada da circulagio
de chips pirateados.

Solugiio de disputas Consultas, solugio mutuamen-| Administrada pela Organizagio
te acordada, conselho de con-| Mundial do Comércio (OMC).
sultores.

Administracio OMPI (Bureau Internacional,| Conselho para TRIPS, Con-
Assembléia de paises). feréncia Ministerial.

2. Um modelo de lei para os paises do Mercosul

A protegio da propriedade intelectual opera nos limites territoriais de cada pais,
signatario dos tratados internacionais. O Brasil ¢ membro do GATT e o Congresso
brasileiro ja aprovou o Acordo TRIPS, que absorveu, no essencial, o Tratado IPIC.
Como implementar esses instrumentos € um assunto de politica nacional.

A protegdo dos ativos tecnologicos de ponta € uma exigéncia da abertura
de mercado, mensagem que se fez mote” no seio da Rodada Uruguai, sob a
crenga, difundida nos paises industrializados, de que a prote¢do € um incentivo
a criagdo de tecnologias. Segundo a literatura internacional, a assertiva ndo é

2 GATT, “Trade Policies for a Beatler Future — Proposals for action”, Relatorio independente, Genebra,
Margo de 1975.
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inconteste. De qualquer modo, a protegdo faz parte da receita capitalista e deve
vir acompanhada de salvaguardas consistentes, eficazes e movimentadas em
harmonia com uma politica ampla de desenvolvimento, tendo a tecnologia
como paradigma da economia moderna. O modelo de lei que ora se oferece é
uma tentativa de responder, parcialmente, a essa realidade emergente. A
proposta segue o padrdo sui generis, entre a moldura de patente e direitos
autorais, adotado pela primeira vez nos Estados Unidos.

Um modelo de lei para os paises do Mercosul deve considerar o estagio
tecnologico da regido, que possui apreciavel capacitagido na area de projeto,
mas é pobre na manufatura de chips. O Brasil, por exemplo, ndo fabrica mais
de 10% das necessidades do mercado doméstico. Dai, a regifio se caracteriza
predominantemente como consumidora de chips alienigenas, muitos dos quais
projetados por empresas brasileiras. O equilibrio entre a protegao e os interesses
regionais passam pelo controle legal do processo competitivo, assunto sobre o
qual os paises da regiao tém se revelado amadores. Essa ¢ uma preocupagéo
frisante, manifestada ao longo do texto abaixo.

Nao se pretende comentar a proposta. Realgar alguns pontos parece
necessario. A protegao é assegurada independentemente de fixagéo definitiva
da topografia. O requisito da fixagdo, previsto na lei americana, sugere a
possibilidade de uma relagdo de dependéncia entre o projetista e o fabricante,
com eventual reflexo na concorréncia. Embora garantido, o direito de importar
ndo podera ser usado como forma de discriminagdo arbitraria ou restrigdo
injustificada ao comércio. O infrator inocente estara sujeito a uma remunera-
¢do razoavel, o qual, todavia, ndo podera ser onerado em ordem a ter inviabi-
lizado o seu empreendimento. As licengas voluntarias observardo as regras
éticas da concorréncia. A figura do “esquema do licenciamento™ visa o
desencorajamento de praticas de concorréncia ruinosa. As licengas nao-
voluntarias sdo disciplinadas detalhadamente, de modo a facilitar a sua utiliza-
¢do e aplicagdo. A proposta substitui a previsdo de crimes de pirataria por
multas administrativas adequadas, aplicaveis por érgdos administrativos, e
reparagdo civil. A pratica internacional tem revelado que a reprodugéo ilegal
de chips é satisfatoriamente solucionada na base de d6lares e ndo na restri¢do
da liberdade, que exige um teste da prova muito mais rigoroso e de aplica¢@o
mais dificil. A seguir, a proposta que obedece a seguinte estrutura: Capitulo
I, Das Disposi¢ées Preliminares — Artigos 1° a 4% Capitulo II, Da
Titularidade — Artigos 5° e 6°; Capitulo III, Da Originalidade — Artigo 7°;
Capitulo 1V, Da Prote¢do — Artigos 8° a 11; Capitulo V, Das Licencas —
Artigos 12 a 29; Capitulo VI, Do Registro — Artigos 30 a 44; Capitulo VII,
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Das Sangies Administrativas e Reparagdo Civil — 45 a 48; Capitulo VIII,
Das Disposigées Finais — Artigos 49 e 50.

2.1 Texto da proposta

Anteprojeto de Lei n° ..., de 1996

Dispde sobre a prote¢dio da propriedade intelectual de topogra-
fias de circuitos integrados

O Congresso Nacional decreta:

Capitulo I
Das Disposi¢des Preliminares

Art. 1° Esta Lei estabelece as condigdes de protegao das topografias de
circuitos integrados.

Art. 22 Os direitos estabelecidos nesta Lei sdo assegurados:
I — aos nacionais e aos estrangeiros domiciliados no Pais; e

II — as pessoas domiciliadas em pais que, em reciprocidade material,
conceda aos [brasileiros] ou pessoas domiciliadas no [Brasil] direitos iguais ou
equivalentes.

Art. 3° O disposto nesta Lei aplica-se também aos pedidos de registros
provenientes do exterior e depositados no Pais por quem tenha protegdo
assegurada por tratado em vigor no [Brasil].

Art. 4° Para os fins desta Lei:

I — “circuito integrado™ significa um objeto em forma material, final
ou intermediéria, composto de elementos, dos quais pelo menos um seja ativo,
e de interconexdes, sendo algumas ou todas integralmente formadas, cuja
finalidade ou uma das finalidades seja desempenhar uma fungéo eletrénica;

IT — “topografia de circuitos integrados” significa uma série de ima-
gens relacionadas, expressas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que
represente a configuragdo tridimensional das camadas que compdem um cir-
cuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a
disposigdo geométrica ou arranjos da superficie de um circuito integrado.
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Capitulo II
Da Titularidade

Art. 52 E titular da topografia de circuito integrado o seu criador, cujos
direitos serdo assegurados nas condigdes desta Lei.

Paragrafo tnico. Salvo prova em contrario, presume-se criador o reque-
rente do registro.

Art. 6° Salvo estipulagdo em contrario, pertencerdo exclusivamente ao
empregador, contratante de servigos ou entidade geradora de vinculo estatuta-
rio, os direitos relativos a topografia de circuito integrado desenvolvida e
elaborada durante a vigéncia de contrato ou de vinculo estatutario, expressa-
mente destinado a pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do
empregado, contratado de servigos ou servidor seja prevista, ou ainda que
decorra da propria natureza dos encargos concernentes a esses vinculos.

Paragrafo tnico. Ressalvado ajuste em contrario, a compensagdo do
trabalho ou servigo prestado limitar-se-a a remuneragdo ou ao salario conven-
cionado.

Capitulo III
Da Originalidade

Art. 7° A protegdo prevista nesta Lei serd assegurada a topografia
original, no sentido de que resulte do esforgo intelectual do seu criador ou
criadores e que ndo seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou
fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criagdo.

§ 1° Uma topografia que resulte de uma combinagdo de elementos e
interconexdes comuns somente sera protegida se a combinagdo, considerada
como um todo, atender ao disposto no “caput’ do presente artigo.

§ 2° A protegdo ndo sera conferida aos conceitos, processos, sistemas ou
técnicas nas quais a topografia se baseie ou a qualquer informagéo armazenada
pelo emprego da mesma.

§ 32 A protegdo conferida nesta Lei independe da fixag¢do da topografia.
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Capitulo IV
Da Protecio

Seciio I
Do Prazo da Protecio

Art. 8° A protegdo da topografia sera concedida por 10 (dez) anos,
contados da data do deposito ou da primeira exploragdo, o que tiver ocorrido
primeiro.

Secdo IT
Dos Direitos

Art. 9° A protegdo assegurada por esta Lei confere ao titular da topogra-
fia de circuito integrado o direito exclusivo de explora-la, sendo vedado a
terceiros, sem o consentimento do titular:

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

Il — importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comer-
ciais, uma topografia protegida ou um circuito integrado no qual esteja incor-
porada uma topografia protegida;

Il — importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comer-
ciais, um produto que incorpore um circuito integrado no qual esteja incorpo-
rada uma topografia protegida, somente na medida em que este continue a
conter uma reprodugio ilicita de uma topografia.

Paragrafo tinico. A realizag@o de qualquer dos atos acima previstos por
terceiro ndo autorizado, inclusive entre a data do inicio da exploragdo ou do
deposito do pedido de registro e a data de concessdo do registro, autorizara o titular
a obter, ap6s dita concessdo, a indenizagdo que vier a ser fixada judicialmente.

Art. 10. O direito de importar ndo podera ser usado como forma de
discriminacdo arbitraria ou restrigdo injustificada ao comércio.

Paragrafo tinico. Sem prejuizo de agdo individual, o direito referido neste
artigo podera ser suspenso por decisdo judicial, mediante agdo civil publica da
competéncia da justiga federal, desde que comprovada uma das situagdes
previstas nos artigos 12 e 18, assegurada ao interessado ampla defesa.
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Se¢do 111
Das Excegdes

Art. 11. Os efeitos da protegdo ndo se estendem:

I — aos atos praticados por terceiros ndo autorizados com finalidade
de analise, avaliag@o, ensino e pesquisa;

I — aosatos que consistam na criag@o ou exploragdo de uma topografia
que resulte da anlise, avaliagdo e pesquisa de topografia anterior, desde que a
topografia resultante ndo seja substancialmente idéntica a anterior;

III — aos atos que consistam na importagdo, venda ou distribui¢do por
outros meios, para fins comerciais, de circuitos integrados ou de produtos que
os incorporem, produzidos ou comercializados no mercado interno ou externo
pelo titular do registro de topografia de circuito integrado respectivo ou com
seu consentimento;

IV — aos atos descritos nos incisos II e III do art. 92, praticados ou
determinados por quem n#o sabia ou ndo tinha base razoavel para saber que o
produto ou o circuito integrado incorpora uma topografia protegida, reprodu-
zida ilicitamente.

§ 12 No caso do inciso IV deste artigo, apds devidamente notificado o
responsavel pelo ato ou sua determinagéo, assegura-se ao titular do direito sobre
a topografia remuneragio razoavel, observando-se, sempre que possivel, a que
seria paga nos termos de uma licenga livremente negociada, relativamente aos
circuitos integrados destinados a comercializagdo ou industrializagdo.

§ 2° Para habilitar-se a compensag@o referida no paragrafo anterior, o
titular deverd comprovar que tomou as medidas legais adequadas contra o
infrator original, dele nada tendo recuperado.

Capitulo V
Das Licencas

Secio I
Das Licencas Voluntarias

Art. 12. E nula de pleno direito, entre outras, qualquer condigio ou termo
relacionado com qualquer das atividades abaixo, que:

I — no caso de um contrato de fabricagdao de uma topografia, exigir
dotitular a transferéncia ou cesséo gratuita do direito sobre a mesma topografia,
ou que por qualquer forma o restrinja;
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I — no caso de licenga para distribuigdo ou comercializagdo de um
circuito integrado ou de um produto que o incorpore, exigir ou proibir a
aquisigdo injustificada, junto a qualquer fonte, de qualquer item além do
circuito integrado ou do produto respectivo;

III — no caso de uma licenga para reproduzir uma topoprafia ou um
circuito integrado que a incorpore, exigir que o reprodutor adquira, por si ou
por intermédio de interposta pessoa, qualquer item além do direito de repro-
dugio;

IV — em qualquer caso, proibir uma das partes de usar artigos, paten-
teados ou ndo, ndo distribuidos pela, ou qualquer processo que nio pertence a,
outra parte ou terceiro, ou que restrinja o direito de uso legitimo de tais artigos
Ou processo.

Paragrafo unico. O contrato de licenga voluntaria também observara, no
que couber, o que dispde o § 2° do art. 35.

Art. 13. Em caso de infringimento, o litigante infrator podera opor como
defesa a existéncia, ao tempo da infrag@o, de um contrato em vigor relacionado
com uma topografia ou um circuito integrado que a incorpore contendo uma
condigdo ou termo nulo.

Paragrafo unico. O disposto neste artigo também aproveita ao infrator
inocente de que trata o inciso I'V do artigo 11.

Secio I1
Do “Esquema de Licenciamento”™

Art. 14. Para efeito dessa Segdo, ‘‘esquema de licenciamento™ significa
o estabelecimento, pelos titulares do direito de propriedade sobre topografias
de circuitos integrados, das condigdes e termos de uma licenga voluntéria para
distribui¢do ou comercializagio de um lote de topografias ou circuitos integra-
dos que as incorporem, ou para reproducdo das mesmas, com especificagio de
pregos e dos itens aos quais o esquema se refere.

§ 12 As associagdes ou federagdes de industrias poderdo firmar entre si
“esquemas de licenciamento’’, com o consentimento dos titulares individuais
de direitos proprietarios.

§ 2° E vedada a aplicag@o nos esquemas de licenciamento de condigdes
e termos que tenham carater discriminatdrio, ou desencorajem a compatibili-
dade de padrdes técnicos, ou ainda, favoregam, de alguma forma, a pratica de
concorréncia ruinosa.

§ 32 O “esquema’ conterd a descrigdo eficiente do melhor método,
disponivel aos titulares das topografias a data do instrumento, de fabricar as
topografias, se for o caso.
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Art. 15. Havendo desacordo com respeito a fixagdo de royalties, as partes
contratantes submeterdo a questdo a autoridade competente, que adjudicara
convenientemente.

Art. 16. Em relagdo aos artigos sujeitos a esquemas de licenciamento, o
titular do direito de propriedade somente pagara um tergo da retribuigdo devida
ao [INPI], a contar da data do registro do instrumento do “‘esquema” junto ao
orgdo competente.

Art. 17. A autoridade competente podera proibir a importa¢do paralela
de produtos que incorporem circuitos integrados objetos de ‘“‘esquemas de
licenciamento”, desde que a proibi¢do ndo fira tratado internacional ao qual o
[Brasil] esteja vinculado.

Se¢io III
Das Liceng¢as Nio Voluntarias

Art. 18. Incluem-se entre os fundamentos do pedido de uma licenga ndo
voluntéria os seguintes:

I — Quando a demanda no [Brasil] de um circuito integrado:
a) ndo esta sendo atendida em termos razoaveis; ou
b) esta sendo substancialmente atendida através de importagao;

I — Quando, por razdo de recusa de licenga para comercializagio ou
importag@o, em termos razoaveis, de uma topografia de circuito integrado:

a) um mercado para um produto fabricado no [Brasil] ndo esta sendo
atendido;

b) a compatibilidade de padrdes técnicos essenciais esta sendo impedida; ou

¢) o estabelecimento ou desenvolvimento de atividades industriais ou
comerciais no [Brasil] estd injustamente prejudicado;

III — Quando, por razdo de recusa de fabricagdo de uma topografia de
circuito integrado, ou tendo em vista condigdes impostas para fabricacdo, a
comercializagdo de um circuito integrado pertencente ao fabricante esté injus-
tamente prejudicando o estabelecimento de atividades comerciais ou industriais
no [Brasil];

IV — Quando, em qualquer dos casos acima, a explorag@o ou exploragédo
eficiente no [Brasil] de qualquer empreendimento, que representa uma subs-
tancial contribuigdo para o estado da arte, esta impedida ou prejudicada.

R. Dir. Econ., Brasilia, abr./jun. 1996 95

4_—“@




Secao IV

Do Uso Publico ndo Comercial

Art. 19. Em caso de emergéncia nacional ou outras circunstancias de
extrema urgéncia, podera o Poder Publico reproduzir, sem autorizagdo do
titular, topografias protegidas bem como fazer uso de circuitos que incorporem
tais topografias ou de produtos que incorpSrem tais circuitos mtegrados
diretamente ou através de terceiros, sob sua autorizagdo.

Art. 20. O Poder Publico podera também fazer uso piblico ndo-comer-
cial das topografias protegldas diretamente ou através de terceiros, sob sua
autorizag@o.

Paragrafo tnico. Considera-se uso publico nio-comercial a exploragdo
do objeto da protegdo pelo préprio Estado ou em regime de concessdo ou de
permissao.

Art. 21. Nos casos previstos nos artigos 19 e 20, se o beneficiario souber
ou tiver base demonstravel para saber, sem proceder a uma busca, que ha um
registro vigente, o titular devera ser prontamente informado a respeito.

Se¢io V
Do Pedido de Licenga

Art. 22. Quanto ao uso ndo autorizado de que tratam as Se¢des Il e IV
deste Capitulo, a autoridade competente cabe zelar pelos seguintes principios:

I — é do interesse publico que uma topografia ou circuito integrado
que a incorpore passivel de explorag@o no [Brasil] em escala comercial, que o
seja em toda sua extensdo possivel, sem demora injustificada;

Il — a qualquer titular de uma topografia sera assegurado remuneragao
razoavel, tendo em conta a natureza ou complexidade do circuito integrado;

III — ndo sera injustamente prejudicado o interesse de uma pessoa que
esteja explorando ou desenvolvendo no [Brasil] uma topografia protegida.

§ 12 Ao adjudicar a remuneragéo razoavel devida a um titular da topo-
grafia, a autoridade competente levara em conta:

I — além da natureza e vida util desde o registro da topografia, as
medidas ja tomadas pelo titular, ou por terceiro com o seu consentimento,
visando a cabal exploragdo ou aplicagdo da topografia ou do circuito integrado
que a incorpore;

Il — a capacidade do titular ou qualquer interessado, licenciado, de
explorar a topografia para o bem publico; e
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III — os riscos a serem assumidos por algum interessado, no que con-
cerne a captagdo de capital e exploragdo da topografia ou do circuito integrado
respectivo sob licenga.

Art. 23. No exame do mérito do pedido de licenga, a autoridade compe-
tente levara em conta, dentre outros fatores, o proposito:

I — de manter e promover efetiva concorréncia entre os agentes en-
volvidos na distribuigdo de bens e servigos no territério [brasileiro];

Il — de promover os interesses dos consumidores, compradores e
usudrios de bens e servigos no territorio [brasileiro], com respeito a pregos,
qualidade e variedade dos bens e servigos distribuidos;

III — de promover, através da concorréncia equilibrada, a redugdo de
custos e o desenvolvimento e o uso de novas técnicas e produtos, e de facilitar
a entrada de novos competidores no mercado;

IV — de manter e promover o equilibrio da distribui¢do da industria e
empregos no territorio [brasileiro];
V — de manter e promover atividades competitivas nos mercados fora

do [Brasil], em relagdo aos produtores de bens e distribuidores de bens e
servigos no territorio [brasileiro].

Art. 24. A licenca ndo-voluntéria por praticas de concorréncia ruinosa
ou desleal devera basear-se em prévia decisdo administrativa ou judicial.

Art. 25. Nos procedimentos de concessdo das licengas, deverdo ser
obedecidas ainda as seguintes condi¢des e requisitos:

I — orequerente da licenga devera demonstrar que resultaram infruti-
feras, em prazo razoavel, as tentativas de obtengdo da licenga, em conformidade
com as praticas comerciais normais;

I — o alcance e a duragdo da licenga serdo restritos ao objetivo para
os quais a licenga for autorizada;

[Il — a licenga tera carater de ndo-exclusividade;

IV — alicenga sera intransferivel, salvo se realizada conjuntamente com
a cessdo, alienag@o ou arrendamento do empreendimento ou da parte que a
explore;

V — alicenga sera concedida para suprir predominantemente o merca-
do interno.

Paragrafo tnico. As condigdes estabelecidas nos incisos I e V ndo se
aplicam quando a licenga for concedida para remediar pratica de concorréncia
ruinosa ou desleal reconhecida em processo administrativo ou judicial.

Art. 26. O pedido de licenga devera ser formulado mediante indicagido
das condigdes oferecidas ao titular do registro.
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§ 1° Apresentado o pedido de licenga, o titular sera intimado para
manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifesta¢do
do titular, considerar-se-a aceita a proposta nas condigdes oferecidas.

§ 2° O requerente de licenga que invocar pratica comercial de concor-
réncia ruinosa ou desleal devera juntar documentag¢do que a comprove.

§ 32 Em caso de contestagdo, o [INPI] realizara as diligéncias indispen-
saveis a solugdo da controvérsia, podendo, se necessario, designar comissao de
especialistas inclusive de ndo-integrantes do quadro da autarquia.

§ 4° Quando a concessdo da licenga se der com fundamento em pratica
de concorréncia ruinosa ou desleal, esse fato devera ser tomado em considera-
¢do para estabelecimento da remuneragao.

Art. 27. Sem prejuizo da protegdo adequada dos legitimos interesses dos
licenciados, a licenga podera ser cancelada, mediante requerimento fundamen-
tado do titular dos direitos sobre a topografia, se e quando as circunstincias que
ensejaram a sua concessao deixarem de existir e for improvavel que se repitam.

Art. 28. O licenciado devera iniciar a exploragao do objeto da protegdo
no prazo de 01 (um) ano, admitida:

I — uma prorrogagdo, por igual prazo, desde que tenha o licenciado
realizado substanciais e efetivos preparativos para iniciar a explora¢dao ou
existam outras razdes que a legitimem.

II — uma interrupgdo da exploragdo, por igual prazo, desde que sobre-
venham razdes legitimas que a justifiquem.

§ 1° As excegbes previstas nos incisos I e Il somente poderio ser
exercitadas mediante requerimento ao [INPI], devidamente fundamentado e
comprovadas as alegagdes.

§ 2° Vencidos os prazos referidos no “‘caput” e seus incisos, sem que 0
licenciado inicie ou retome a exploracao, a licenga extinguir-se-a automaticamente.

§ 32O licenciado podera agir para defesa do registro.

Art. 29. O [INPI] averbara os contratos de licenga para produzir efeitos
em relagdo a terceiros.

Capitulo VI
Do Registro

Segdo I
Do Requerimento de Registro

Art. 30. A protegdo depende do registro, que sera concedido se o titular
preencher os requisitos previstos no artigo seguinte.

08 R. Dir. Econ., Brasilia, abr./jun. 1996



Art. 31. O requerimento de registro devera se referir a uma tnica
topografia e atender as condig¢des legais regulamentadas pelo [INPI], devendo
conter:

I — indicagdo e qualificagdo do criador ou criadores;
II — descrigdo da topografia e de sua correspondente fungao;

Il — desenhos ou fotografias da topografia, essenciais para permitir
sua identificag@o e caracterizar sua originalidade;

IV — declaragédo de exploragdo anterior, indicando a data de inicio;

V — comprovante do pagamento da retribuigdo relativa ao depésito do
pedido de registro.

§ 1° Quando se tratar de topografias criadas conjuntamente por duas ou
mais pessoas, o registro podera ser requerido por todas ou qualquer uma delas.

§ 22 O registro podera ser requerido em nome préprio, pelos herdeiros
ou sucessores do criador, pelo cessionario ou por aquele a quem a lei ou o
contrato de trabalho ou de prestagdo de servigos determinar que pertenga a
titularidade, podendo a legalizagdo consular ser dispensada.

§ 32 O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverdo
ser apresentados em lingua [portuguesa] ou, se redigidos em idioma estrangei-
ro, vertidos para o vernaculo por livre tradugdo de responsabilidade do interes-
sado.

Se¢do 11
Do Processamento do Pedido do Registro

Art. 32. O [INPI] fara exame formal do pedido de registro, podendo
formular exigéncias.

§ 12 O pedido de registro sera arquivado:
I — Se o requerente ndo cumprir, no prazo de sessenta dias da intima-
¢do, as exigéncias que lhe forem formuladas;

I — Se o requerimento indicar uma data de inicio de exploragdo
anterior a 2 (dois) anos da data do depdsito.

§ 2° No caso do paragrafo anterior, o material técnico depositado que
acompanha o requerimento sera de propriedade do [INPI].

Art. 33. Ndo havendo exigéncias, ou sendo as mesmas cumpridas inte-
gralmente, o [INPI] deferird o pedido de registro, publicando sua simula e
expedindo o respectivo certificado.

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

Art. 34. A requerimento do depositante, por ocasiio do depdsito, o
pedido podera ser mantido em sigilo, pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da
data do depdsito, apos o que sera processado conforme o disposto nos artigos
precedentes.

Paragrafo Gnico. Durante o periodo de sigilo, o pedido podera ser
retirado, com devolugdo da documentagdo ao interessado, sem produgdo de
qualquer efeito, desde que o requerimento seja apresentado ao [INPI] até um
més antes do fim do prazo de sigilo.

Secio I11

Das Cessdes e das Alteracgoes
no Registro

Art. 35. Os direitos sobre a topografia de circuito integrado poderao ser
objeto de transferéncia ou cessao.

§ 12 A cessdo podera ser total ou parcial, devendo, neste caso, indicar os
percentuais de participag@o correspondentes e as condigdes para exploragdo do
respectivo circuito integrado.

§ 2° O documento de cessdo ou transferéncia, que contera a assinatura
de duas testemunhas e dispensara legalizagdo consular:

a) definira os termos técnicos relevantes envolvendo o objeto da tratati-
va;
b) declarara que nenhuma disposi¢do do contrato prevalecera contra as

regras de concorréncia, de defesa do consumidor e de transferéncia transfron-
teira de dados em vigor no territorio [brasileiro];

¢) indicara, especificadamente, as informagdes confidenciais protegidas,
se houver, as quais os contratantes estejam vinculados;

d) esclarecera sobre a responsabilidade tributéria decorrente do negécio.
Art. 36. O [INPI] fara as seguintes anotagdes:
I — dacessdo, fazendo constar a qualificagdo completa do cessionario;
I — de qualquer limitagio ou 6nus que recaia sobre o registro; e
III — das alteragdes de nome, sede ou enderego do titular.

Art. 37. As anotagdes produzirdo efeitos em relagdo a terceiros depois
de publicadas no 6rgao oficial do [INPI].
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Secio IV
Da Extingéio do Registro

Art. 38. O registro extingue-se:
I — pela expiragdo do prazo de vigéncia;

Il — pelarenuncia do seu titular, mediante documento habil, ressalvado
o direito de terceiros;

Il — por decisdo administrativa, ou judicial transitada em julgado.

Paréagrafo inico. Extinto o registro, o objeto da prote¢do cai em dominio
publico, ressalvado o disposto no § 42 do artigo 39.

Secio V

Da Nulidade do Registro
(Disposicdes Gerais)

Art. 39. O registro de topografia de circuito integrado sera declarado nulo
administrativa ou judicialmente se concedido em desacordo com as disposigdes
desta Lei, especialmente quando:

I — a presuncgio do art. 5° provar-se inveridica;

I — a topografia ndo atender ao requisito de originalidade consoante
o art, 7%

III — os documentos apresentados, conforme o disposto no art. 31, ndo
forem suficientes para identificar a topografia; e

IV — o pedido de registro ndo tiver sido depositado no prazo definido
no 12, inciso II, do art. 32.

§ 1° A nulidade podera ser total ou parcial.

§ 22 A nulidade parcial s6 ocorrera quando a parte subsistente constituir
matéria protegida por si mesma.

§ 3° A nulidade do registro produzira efeitos a partir da data do inicio de
protegdo definida no art. 8°.

§ 4° No caso de inobservancia do disposto no paragrafo tinico do art. 5°,
o criador podera, cumulativamente, reivindicar a adjudicag@o do registro.

Art. 40. A nulidade somente podera ser argiiida, administrativa ou
judicialmente, durante o prazo de vigéncia da protegdo, por quem tenha
legitimo interesse.
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§ 12 A ag@o de nulidade podera ser cumulada com pedido de indenizago,
limitados os efeitos financeiros aos cinco anos anteriores a formulagao do pedido.

§ 2° A nulidade podera ser argiiida a qualquer tempo, como matéria de
defesa.

Art. 41. E competente para a agdo judicial de nulidade o foro da [Justica
Federal] do domicilio do titular.

Art. 42. Declarado nulo o registro, sera cancelado o respectivo certificado.

Secio VI
Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 43, O processo de nulidade podera ser instaurado de oficio ou
mediante requerimento de quem demonstre interesse e legitimidade.

Art. 44, Instaurado o processo administrativo de nulidade, o titular do
registro sera citado para apresentar defesa, no prazo de 60 (sessenta) dias,
dando-se ciéncia do fato, através de publicagdo no 6rgdo oficial do [INPI], para
manifestacdo de eventuais interessados.

§ 12 Decorrido o prazo mencionado no ““caput’ deste artigo, havendo ou
ndo manifestagdo, o [INPI] emitira parecer, do qual dara ciéncia as partes para,
querendo, se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

§ 2° Havendo ou ndo manifestagdo, o processo sera decidido pelo
Presidente do [INPI], encerrando-se a instidncia administrativa.

Capitulo VII
Das Sang¢des Administrativas e Reparacio Civil

Art. 45. Sem prejuizo da agéo civil privada para reparagdo de dano, as
infragdes ao direito de propriedade ficam sujeitas as seguintes multas, gradua-
das de acordo com a gravidade da infragdo, a vantagem auferida pelo infrator
e a sua condigdo econOmica:

I — reproduzir, no todo ou em parte, topografia registrada alheia com
o intuito de obter vantagem ilicita em prejuizo de outrem:
Multa nunca inferior a [R$ 1.000,00 (um mil) reais] nem superior a [R$
300.000,00 (trezentos mil) reais];
Il — importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comer-
ciais, topografia registrada alheia ou circuito integrado que a incorpore, com
intuito de obter vantagem ilicita em prejuizo de outrem:

Multa nunca inferior a [R$ 5.000,00 (cinco mil) reais] nem superior a
[R$ 500.000,00 (quinhentos mil) reais].

102 R. Dir. Econ., Brasilia, abr./jun. 1996



Paragrafo unico. O produto da arrecadagdo das multas previstas neste
artigo sera destinado ao [Fundo de Defesa de Direitos Difusos — FDD, criado
pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985].

Art. 46. Nas infrag0es previstas no artigo anterior, a aplicagdo da multa
depende de representacdo do ofendido, salvo quando praticadas em prejuizo de
entidade de direito publico, empresa publica, sociedade de economia mista ou
fundagdo instituida pelo Poder Publico.

Paragrafo tinico. E de 6 (seis) meses o prazo para a representago,
contado do dia em que o ofendido veio a saber da infragéo.

Art. 47. O processo administrativo para aplicagdo da multa sera prece-
dido de investiga¢des preliminares. Nenhuma multa sera aplicada sem que ao
infrator sejam assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

Paragrafo unico. No caso de violagdo dos direitos relativos a topografias
de circuito integrado, a autoridade administrativa podera ordenar a apreensao
das mesmas topografias, reproduzidas no todo ou em parte, dos circuitos
integrados ou dos produtos que as incorporem, ou comercializadas com viola-
¢do do direito do titular, ressalvado o disposto no inciso IV do art. 11.

Art. 48. Em caso de agdo civil pela prética das infragdes descritas no art.
45, o prejudicado podera requerer a cominagdo de pena pecuniaria para o caso
de transgressdo do preceito.

§ 1° A agdo de abstengdo de pratica de ato podera ser cumulada com a
de perdas e danos pelos prejuizos decorrentes da infragao.

§ 2°. Independentemente de agdo cautelar preparatoria, o juiz podera
conceder medida liminar proibindo ao infrator a prética da infragdo, nos
termos deste artigo.

§ 3° Na agdo civil, proposta com base em violagdo dos direitos relativos
a propriedade intelectual sobre topografia de circuito integrado, o juiz tomara
as providéncias adequadas para proteger o sigilo sobre a por¢do de material
comercialmente sensivel que a parte objetivamente indicar.

§ 4° Sera responsabilizado por perdas e danos aquele que requerer e
promover as medidas previstas neste e no artigo anterior, agindo de ma-fé ou
por espirito de emulagéo, capricho ou erro grosseiro, nos termos do [Cddigo de
Processo Civil].

Capitulo VIII
Das Disposi¢oes Finais

Art. 49. Observadas as exigéncias legais, a prote¢do assegurada por esta
Lei podera ser estendida as topografias que tenham sido comercialmente
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exploradas pela primeira vez, em qualquer parte do mundo, a partir do primeiro
dia do ano calendario de ...

Art. 50. Esta Lei entra em vigor no prazo de 03 (trés) meses contados da
data de sua publicagio.

Art. 51. Revogam-se as disposi¢des em contrério.

3. Conclusdes

A caracteristica essencial da propriedade intelectual é conferir ao titular
um direito exclusivo que lhe permite atuar competitivamente de uma maneira
particular. O dono de um circuito integrado ou de uma patente pode proibir que
seus concorrentes usem o seu direito para produzir bens, sem o seu consenti-
mento. O mesmo ocorre no dominio dos direitos autorais com variado alcance.
Essa exclusividade gera inevitavelmente uma tensdo entre a propriedade inte-
lectual e o direito de concorréncia, que busca manter o mercado aberto e
competitivo.

A propriedade intelectual ndo faz do seu titular necessariamente um
monopolista, no sentido econémico. Entretanto, esse direito garante aos titula-
res certa margem de exclusdo dos seus rivais. Isso tem criado uma dificuldade
a respeito do delicado equilibrio entre o escopo da propriedade intelectual (i.
e., patentes, desenho industrial etc.) e a defesa da concorréncia. Nos paises
industrializados impera o principio segundo o qual a propriedade intelectual é
protegida até onde funcionar em favor do interesse pubhco (nogdo que encerra
elementos de eficiéncia econdmica e nogdo de weffare)

Essa preocupagao esta projetada no esbogo acima, que procura equilibrar
adequada protegao ao circuito integrado com o necessario controle legal do uso
dos direitos assegurados pela mesma protegcdo. Resta saber se o INPI esta
suficientemente preparado para regulamentar e aplicar, satisfatoriamente, uma
politica sadia de salvaguardas, expressas nas regras instituidoras da licenca
compulsdria ou uso ndo autorizado do chip. A questdo também € vélida para
as patentes.

3 Para Sir Leon Britan, um dos diretores da Unido Européia, o uso da propriedade intelectual ndo pode
sufocar (*“stifle’’) a concorréncia, prefacio do livro “Competitin Law in the European Community™, de
David Jacobs e Jack Stewart Clark, Kogan Page, 1991.
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