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Resumo

Devido a massiva producao de programas de computador para as mais diversas aplicagdes, as possibilidades de
protecéo desses ativos devem, também, ser compreendidas e bem avaliadas pelos desenvolvedores. Este trabalho
propods a identificagéo das diferentes possibilidades de protecéo por direito de propriedade intelectual ao programa
de computador, enquanto apresenta uma anélise jurisprudencial de acdes envolvendo violagbes a esses direitos.
O estudo, de cunho exploratério, baseou-se na identificacao e na andlise das formas de protecao, em especial o registro
de direito de autor, as invengdes implementadas em computador e o desenho industrial, indicando as caracteristicas
de cada uma, bem como as vantagens de sua utilizacao. As buscas por jurisprudéncias, baseadas na utilizacao de
palavras-chave, reforcam a importéncia da protegédo do programa. Resultados indicam que a utilizacao de multiplas
protecdes deve ser buscada sempre que possivel, o que é respaldado pela anélise das acoes judiciais envolvidas.
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Abstract

Due to the massive production of computer programs for the most diverse applications, the possibilities of protecting
these assets must also be understood and well evaluated by developers. This work proposes the identification of
the different possibilities of protection by intellectual property right to the computer program, while presenting
a jurisprudential analysis of actions involving violations of these rights. The exploratory study was based on the
identification and analysis of forms of protection, in particular copyright registration, computer-implemented inventions
and industrial design, indicating the characteristics of each one, as well as the advantages of its use. Searches for
jurisprudence, based on the use of keywords, reinforce the importance of program protection. Results indicate
that the use of multiple protections should be sought whenever possible, which is supported by the analysis of the
lawsuits involved.
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1 Introducéo

A tecnologia € a espinha dorsal da economia digital e muito do seu valor reside no software’.
Em verdade, todos os setores econdmicos tém se tornado dependentes dessas ferramentas para
alavancar o crescimento, e isso acarreta implicacbes importantes para as formas de protecao
desses ativos. A funcionalidade implementada por software esta se tornando uma gama cada
vez maior de produtos, mais segura, mais eficiente e com desempenho superior (JEDRUSIK;
WADWORTH, 2017). Conforme apontam De Barros e De Moraes (2016), a tecnologia dos
computadores é uma realidade presente em praticamente todo e qualquer tipo de comércio or-
ganizado, e a oferta e a utilizagao de softwares tém ganhado ainda mais relevancia com o avanco
da qualidade da internet, a potencializacao tecnolégica dos equipamentos e os smartphones.

Estudo realizado pela Associacao Brasileira das Empresas de Software (ABES) em parceria
com o International Data Corporation mostra que em 2021 houve uma movimentacao de U$$
49,5 bilhoes do setor no Brasil. Além disso, o pais avangou da 112 para a 92 posicao, em 2020,
no ranking mundial de tecnologia da informacao (ABES, 2022).

Dado o contexto de “dependéncia” em relacao a utilizacao do software, salienta-se a im-
portancia da necessidade de uma correta protecao da propriedade intelectual envolvida nesse
tipo de ativo. O software, por conta da natureza hibrida das novas tecnologias, ora apresenta
elementos literarios tipicos do Direito Autoral (DA) e, por vezes, caracteristicas definidoras das
patentes, tipicamente as de invengao (MEDEIROS; WACHOWICZ, 2019).

O objetivo geral deste trabalho consistiu em identificar as possiveis formas de protecao, via
ativos de propriedade intelectual, ao programa de computador no Brasil, contendo elementos
auxiliares para a tomada de decisdo quanto as formas de protecao a serem adotadas. Como
objetivos especificos, buscou-se identificar as possibilidades de protecao ao programa de com-
putador via patente de invencao implementada em computador, direito autoral e desenho
industrial, analisando-se, ainda, como a questao da infracao aos direitos de protecao é tratada
frente aos tribunais de justica. Conclusdes mostram que, na medida do possivel, a utilizacao de
multiplas protecoes deve ser preferida em relacao a protecoes em um Gnico aspecto, na medida
em que trazem um espectro mais amplo de seguranca em diferentes caracteristicas do programa
de computador. Andlises das acoes judiciais corroboram tal fato, ja que ha casos em que o valor
da sentenca pode chegar a cem vezes o valor de mercado do software.

2 Metodologia

O trabalho foi desenvolvido a partir da analise das varias possibilidades de protecdo ao
programa de computador, em especial o registro de direito de autor, patente de invencao e
desenho industrial. Para tanto, utilizou-se uma mescla de pesquisa bibliografica e exploratdria,
procurando-se compreender as diferentes formas de protecao, tendo-se como limite territorial
o Brasil, na medida em que alguns paises tratam a questdo — em especial da possibilidade de
patenteamento — de formas diferentes.

! Alguns autores consideram sutil a diferenciagao entre programa de computador e software. Este dltimo “[...] é mais abrangente que programa de computador.
O programa de computador envolve o cédigo-fonte e o cédigo-objeto do software. O software, por sua vez, envolve o programa de computador, material de
apoio e descri¢ao do programa” (FREY; TONHOLO; QUINTELLA, 2019, p. 68). Neste trabalho, os termos serao usados indistintamente.
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Para as buscas realizadas nos tribunais estaduais, a fim de se identificarem situagdes nas
quais ocorrem disputas judiciais em funcao da incorreta utilizacdo ao programa de computador,
foram selecionados os tribunais de justica do Rio Grande do Sul (TJRS) e de Sao Paulo (TJSP).
A motivacao do estudo dos julgados desses tribunais decorre do fato de que o TJRS e o TJSP
sao os tribunais com maior volume de causas, em quantidade e importancia em termos de
impacto economico. Os termos de busca utilizados foram: “Programa de computador E direito
autoral”, “Programa de computador E propriedade industrial”, “Programa de computador
E propriedade intelectual” e “Programa de computador E contrafacao”.

De forma geral, o desenvolvimento do trabalho consiste nas seguintes etapas:

a) Pesquisa bibliogréfica e exploratéria acerca das formas de protecao por direito de proprie-
dade intelectual ao programa de computador, seguida de anélise documental dos achados
com o objetivo de compreender a aplicacao ao programa de computador de protecao dos
direitos autorais, patente de invencao e aspectos visuais.

b) Pesquisa de jurisprudéncia no TJRS e no TJSP. com o objetivo de identificar como a
questao da infracao é tratada frente a esses 6rgaos.

c) Proposicéao de fluxograma e tabela-resumo para identificacado de quais casos é possivel
ou recomendavel uma dupla ou tripla protecao ao programa de computador.

A pesquisa focou em compreender os direitos de propriedade intelectual, intrinsecamen-
te, ligados ao programa de computador e o seu desenvolvimento, razao pela qual nao foram
abordadas situacoes de marcas, topografia de circuito integrado, direito civil, contratual, licen-
ciamento, consumerista, tributario, entre outros, embora também guardem alguma (ou muita)
relacao com o software.

Em relagao a trabalhos semelhantes constantes nos documentos do periédico em tela,
ap6s a realizacao de buscas por palavras-chave “programa de computador” e “software”, nao
foram encontrados estudos que tratem efetivamente de todas as diferentes formas de protecao
ao programa de computador, tampouco que tratem de jurisprudéncias envolvendo o tema.
Em Fonseca (2021) apresenta-se a investigacao e a descricao dos mecanismos de apropriacao
da inovacao no mercado de software, ou seja, parte-se do pressuposto de que ja existe uma
protecao envolvida. Ja em Menezes (2015) descreve-se e analisa-se as formas de utilizacao de
ativos de propriedade industrial depositadas/registrados pelos Institutos Federais de Educacéao,
Ciéncia e Tecnologia no INPI, considerando o corte temporal de 2006 a 2013. O trabalho nao
traz, entretanto, analises de como foram definidas tais formas de protecao.

Dessa forma, entende-se que o trabalho ora proposto contribui com a anélise apresentada,
na medida em que explicita as possiveis formas de protecéao ao software, indo além do tradicional
(e mais utilizado) registro do cédigo fonte.

3 Resultados e Discussdo

A seguir serdao apresentados os resultados referentes as diversas formas de protecao ao
programa de computador, discutindo-se as vantagens e as desvantagens de cada uma enquanto
realiza-se uma andlise da jurisprudéncia envolvendo casos de utilizacdo indevida do software.
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3.1 Multiplas Formas de Protecéo ao Programa de Computador

O programa de computador pode se beneficiar, em principio, de trés formas de protecao
distintas e ndo excludentes: direito autoral, patente de invengao e desenho industrial. Algumas
caracteristicas extrinsecas ao software também podem se beneficiar de protecao por direito de
propriedade intelectual, especialmente a marca e, em alguns casos especificos, o registro de
topografia do circuito integrado associado a um possivel software embarcado. Esses aspectos,
entretanto, nao sao tratados aqui, visto que nao sao fatores que estao diretamente relacionados
ao programa de computador. Por mais que haja uma interdependéncia entre o funcionamento
do circuito integrado e o software embarcado ao circuito, o registro da topografia é totalmente
independente do programa a ela associado (INPI, 2019a).

Duas regulamentacoes dao suporte a protecao por direito autoral: a Lei n. 9.609 e a Lei n.
9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A primeira trata especificamente do registro envolvendo o
programa de computador, enquanto a segunda trata dos registros de direito autoral como um todo.
A Lein. 9.609/98 dispoe, em seu artigo 2°, que “O regime de protecao a propriedade intelectual
de programa de computador é o conferido as obras literarias pela legislacao de direitos autorais e
conexos [...]”, tendo como pré-requisito para a protecao a originalidade que se alcanga, também
em face da combinacao dos elementos e da estruturacao dos programas (BRASIL, 1998). Logo,
uma vez que o programa de computador, independentemente de sua funcao, seja descrito em
uma linguagem (natural ou codificada), essa descricao passa a gozar (mesmo sem a realizagéo
de registro) de protecao por direito autoral (excluidos os direitos morais) (BRASIL, 1998).

Por sua vez, as invengoes relacionadas com programa de computador devem ter um efeito
técnico para receber protecao por patente, bem como estarem preenchidos os demais requisitos
de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial (PIMENTEL,; SILVA,
2014). Apesar de a Lein. 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI), regular as questoes relacionadas
as patentes de invencao, para melhor compreensao dos aspectos relacionados as Invencoes
Implementadas em Computador (IIC), a portaria INPI/PR n. 411, de 23 de dezembro de 2020,
deve ser tomada como documento orientador, dadas as especificidades desse tipo de protecao
(INPI, 2020). As IICs, ao contrario do registro autoral dado ao cédigo fonte do programa de
computador, tém como viés a protecao ao processo (ou método) que resolve determinado
problema técnico, sendo que a solugao desse problema nao necessariamente precisaria ser
resolvida por um software, mas, nesse contexto, utiliza-se dessa ferramenta para sua solucao.

Assim sendo, percebe-se que uma protecao baseada em patente possui uma abrangéncia
muito mais ampla do que aquela realizada estritamente por direito autoral. Considere-se um
determinado processo, cuja solucao seja realizada via software e cuja propriedade intelectual
seja garantida por uma patente concedida. Dessa forma, independentemente da linguagem de
programacao utilizada, esse processo nao podera ser reproduzido por terceiros, sem a autori-
zacao do titular. Uma vez que a protecao realizada é sobre o processo e nao sobre a descricao
(implementacao) do software, torna-se exclusividade do titular da patente sua exploracao na
linguagem de programagéao que melhor lhe convier (podendo, inclusive, fazé-lo em diferentes
linguagens, cada descricao podendo, também, ter o registro autoral realizado). Mais ainda, nao
podera um terceiro, a despeito de desenvolver um mesmo software em uma linguagem de pro-
gramagao nao explorada pelo titular, querer seu registro, na medida em que estara infringindo
a patente detentora do processo envolvido no programa.
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A doutrina é unissona sobre a possibilidade de coexisténcia de direito de autor e patente
de invencao implementada em programa de computador, sendo que ambos os direitos de ex-
clusividade nao sao excludentes. Em outras palavras, se o problema é de natureza técnica, com
aplicabilidade industrial, apresentar o requisito da novidade e atividade inventiva, nesse caso, o
processo resolvido pelo software podera ter os requisitos de protecao por patente de invencao;
sendo apenas a descricao original de um programa de computador, podera beneficiar-se do
direito de autor (DE CARVALHO; DA SILVA; GONCALVES, 2019).

Com relagéao ao desenho industrial, foi localizada uma série de registros frente ao INPI, de
padrao ornamental aplicado a parte estética do programa de computador, em decorréncia do
conjunto de linhas e cores, que proporciona resultado novo e original na configuracao externa
(vide artigo 95 da LPI). Conforme aponta Ardissone (2019, p.21), na medida em que “O layout
da interface gréafica afeta diretamente a experiéncia do usuério, facilitando o acesso a ferramentas
do aplicativo [...]”, faz-se necesséria a protecao dessas interfaces que, no escritério americano
de marcas e patentes (United States Patent and Trademark Office - USPTO), enquadra-se como
“patente de design”, enquanto no INPI brasileiro é protegida via registro de desenho industrial
bidimensional (ARDISSONE, 2019). Conforme escrito no Manual de desenhos industriais do
INPI, o pedido de registro pode se dar para um “Padrao ornamental aplicado em interface
grafica” (INPI, 2019b), cujo registro, assim como para qualquer outro desenho industrial, ira

assegurar protecao apenas ao layout fixo da interface grafica, e nao aos aspectos funcionais
desta (ARDISSONE, 2019).

Dadas as trés possiveis formas de protecao aplicaveis aos programas de computador, o
Quadro 1 apresenta um resumo envolvendo essas formas de protecao, sendo a andlise desta
a primeira acao a ser tomada para identificacao das vantagens e desvantagens de cada uma.

Quadro 1 - Andlise dos muiltiplos direitos de PI do programa de computador

PATENTE DE INVENCAO
IMPLEMENTADA EM Direito AUTORAL (DA)
Computapor (IIC)

-Lein. 9.279, de 14

DESENHO INDUSTRIAL
(DI)

Lein 9609elei =~ Lein 9279, del4

Base legal e material de maio de 1996. n.9610. de 19 de de maio de 1996.
de suporte - Portaria INPI/PR n. 411, de f' o de 1998 - Manual de desenhos
23 de dezembro de 2020. everetro ce 1770. industriais do INPI.
- O método ou processo, - Aspectos ornamentais,
O que é protegido inserido ou ndo em - O cédigo fonte. na sua configuracao
um sistema. externa.

- Forma pléastica
ornamental ou conjunto
ornamental de linhas
e cores que possa ser
aplicado a um produto,
proporcionando resultado
visual novo e original na
sua configuragao externa
e que possa servir de tipo
de fabricacao industrial.

- Método que apresente
novidade, atividade inventiva - Originalidade.
e aplicagao industrial.

Requisitos para
protecao

- 50 anos a contar

- 20 anos contados da data de 1° de janeiro do

do protocolo do pedido. ano subsequente a
publicacéo ou criagéo.

- Dez anos prorrogaveis
por trés periodos
sucessivos de cinco anos.

Duracao da protecao
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PATENTE DE INVENCAO
IMPLEMENTADA EM
Computapor (IIC)

DESENHO INDUSTRIAL

Direito AUTORAL (DA) (DI)

- Nacional, passivel de

extens&o internacional

se requerida no prazo
legal de seis meses.

- Nacional, passivel de

extensao internacional

se requerida no prazo
legal de 12 meses.

Limite territorial
da protecao

- Internacional.

- Em média 5,6 anos, podendo

Tempo médio de
haver fatores de aceleragao.

tramitacao no INPI

- Em média 7 dias. - Em média 6 meses.

- Inexiste previamente

- Existe. - Inexiste. a concessao, podendo
Analise de mérito - O sistema ¢ constitutivo - O sistema é ser feita apds o registro.
de direito. declarativo de direito. - O sistema é

constitutivo de direito.

- Variaveis, constantes
no “Campo de
Aplicacao’ e no “Tipo
de Programa”.

Principais grupos
de classificacoes

- ICP: GO6 e HO4. - Locarno: 14.04 e 32.00.

Obrigatoriedade
do registro para - Obrigatério. - Facultativo. - Obrigatoério.
obtencao da protecao
- Cédigo fonte

permanece com
o depositante,
sendo sigiloso.

- Prova de autoria e
temporal em caso de
disputa, concorréncia ou
cOpia nao autorizada.

- Vigéncia internacional
em 179 paises.

- Protecéo do método
envolvido, independentemente
do cdédigo fonte que
implementa o programa.

- Prova para a protecao

Vantagens da protecéo do resultado visual.

Especificidades que
dependendo das
circunstancias podera
ser uma desvantagem

- Nao protege a
funcionalidade.
- Nao protege o cédigo.

- Possivel demora para
obtencéo da patente.
- Pagamento de anuidade.

- Nao protege a
funcionalidade.

- Direita mediante utilizacao.
- Indireta mediante licenciamento.
- Indireta mediante venda por cessao (total ou parcial).
- Rentabilizacdo mediante recebimento de royalties.

Formas de exploracao

Custos tipicos

- Processo longo, com vérias
incidéncias de taxas, podendo
ocorrer intercorréncias
(exigéncia e resposta,
oposicao, pedido prioritério,

- Processo que apresenta
0 menor custo, muito
em face da celeridade
e relativa simplicidade

- Processo com relativa
celeridade (se nao
houver intercorréncias),
com baixo custo.

2. L. do procedimento.
analise do mérito, etc.). p

- Ser copiado.
- Perder o privilégio de exclusividade de exploracao.
- Ser obrigado a deixar de utilizar o que criou ou inventou,
devido a acgao de terceiro que promova os registros.

Riscos da nao
protecao

- Valoracéo da tecnologia.

- Medic¢bes do mercado pertinente.
- Capacidade econémica do titular.
- Estimativa de ganhos e perdas.
- Tempo de retorno.

Pontos adicionais
que devem ser
considerados

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2022)
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A andlise do Quadro 1 deve ser realizada de forma concomitante com o fluxograma de
viabilidade técnica apresentado na Figura 1. Seguindo-se a sequéncia de passos indicados neste
fluxograma, pode-se concluir pela viabilidade de uma ou mais formas de protecao, cuja decisao
deve ser tomada, levando-se em consideracao os demais aspectos apresentados no Quadro 1.

Figura 1 - Fluxograma de viabilidade técnica para cada forma de protecao

ossul um

Verifigue o

FroOCeEsSso ,
qui" soluciona Possibilidade respectivo
um proklema de IIC material de

apoio

técnico?

OSSU WM _
codigo Verifique o
original Possibilidacde respectivo
€ de DA material de
criativo? opoio

Possui o
aspectos Verifique o
visuais Possikilidade respectivo
novos e de DI material de
originais? apoio

Néo héa formos
de protegdo

Firm
Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2022)
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De acordo com o apresentado na Figura 1, o interessado tera trés possiveis caminhos a
serem seguidos para protecao do programa de computador, a saber:

a) Caso exista um processo envolvido, o qual soluciona um problema técnico, pode-se en-
tender, inicialmente, pela viabilidade de uma patente de invencao.

b) Independentemente da existéncia do processo, caso o software seja descrito/implementado
em um cédigo original e criativo, pode-se optar, também, pelo registro de direito de autor.

c) Finalmente, havendo como resultado da implementagao do programa de computador
algum aspecto visual que seja novo e original, pode-se optar, também de forma cumula-
tiva, pela protecao via desenho industrial.

Uma vez definidas as formas cabiveis para a protecao do programa desenvolvido, o passo
légico seguinte é ater-se as condicdes impostas na regulamentacao existente (vide linha nimero

N

um do Quadro 1, referente a “Base legal e material de suporte”).

3.2 Violacao de Direitos de Propriedade Intelectual do Programa de
Computador Frente aos Tribunais de Justica

Justificada a escolha dos tribunais, ao se realizar a busca no sistema de jurisprudéncia do
TJRS e TJSP foi escolhida a denominagao “programa de computador” ao invés da palavra
“software”, haja vista que, quando utilizado este tGltimo, foram constatados iniimeros casos sem,
no entanto, haver estrita relacao com o objeto da pesquisa.

Em um segundo momento, buscou-se identificar qual a tutela juridica dada pelo poder
judiciario, bem como quais os parametros de indenizacao firmados em caso de violacao de
direitos de propriedade intelectual de programa de computador. Uma vez realizadas as buscas
nos referidos tribunais, conforme procedimento descrito nas metodologias, percebeu-se que os
resultados referentes aos julgados se tornam repetitivos, ou seja, as acoes impostas aos infrato-
res mantém certo padrao, variando, entretanto, os valores a serem pagos. A fim de apresentar
as jurisprudéncias e o respectivo entendimento recorrente dado aos processos, optou-se por
incluir apenas um extrato de todos os resultados encontrados. Dessa forma, sédo apresentados
18 dos mais recentes julgados de cada um dos tribunais selecionados, cujos resultados estao
expostos nos Quadros 2 e 3.

Cumpre destacar que a maior litigiosidade de processos envolvendo o tema de infracao a
direitos de propriedade intelectual de Programa de Computador, na justica Estadual, diz respeito
a infracao de direitos autorais (Lei n. 9.610/98 e também embasada na Lei n. 9.609/98), razao
pela qual os resultados espelham essa situacao. Para andlise dos Quadros 2 e 3, observar a se-
guinte legenda: Apelacao Civel (APC), Embargos de Declaracao (EMB), Embargos Infringentes
(EMB INF) e Data do Julgamento (DJ).
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Quadro 2 - Violacbes sobre direitos de propriedade intelectual no TJRS

JULGADO (01)

APC n. 70082714676, DJ:
15/04/2020 — Dez vezes
o valor de mercado do

programa de computador

APC n. 70075838326, DJ:
29/11/2017 — Dez vezes
o valor de mercado do

programa de computador

EMB INF n. 70067282004,
DJ: 11/03/2016 — Dez vezes
o valor de mercado do
programa de computador

APC n. 70085142560, DJ:
25/05/2022 — Dez vezes
o valor de mercado do

programa de computador

APC n. 50002384920188210128,
Dd: 24/02/2022 — Duas
vezes o valor de compra do
programa de computador

APC n. 70081205726, DJ:
29/05/2019 — Dez vezes
o valor de mercado do

programa de computador

JULGADO (02)

APC n. 70077377133, DJ:
31/10/ 2018 — Apuracéo do
Dano material em Liquidagao
de sentenca + Dano moral

APC n. 70085194561, DJ:
26/08/2021 — Duas vezes
o valor de mercado do
programa de computador

APC n. 70080397722, DJ:
14/06/2019 — Dez vezes
o valor de mercado do

programa de computador

APC n. 70078807294, DJ:
19/10/2018 — Dez vezes
o valor de mercado do

programa de computador

APC n. 70072522527, DJ:

06/10/2017 — Dez vezes o valor
de programa de computador

APC n. 70068276799, DJ:
30/03/2016 — Dez vezes
o valor de mercado do

programa de computador

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2022)

JULGADO (03)

EMB n. 70074086802, DJ:
29/06/2017 - Improcedéncia
— Mera semelhanca entre
programas de computador

APC n. 70073070914, DJ:
26/04/2017 Improcedéncia
— Mera semelhanca entre
programas de computador

APC n. 70082674326, DJ:
13/12/2019 - Improcedéncia
— Mera semelhanca entre
programas de computador

APC n° 70073041915, DJ:
25.05.2017 - Improcedéncia
— Mera semelhanca entre
programas de computador

APC n. 70071078570, DJ:
07/04/2017 — Dez vezes
o valor de mercado do

programa de computador

APC n. 70064388747, DJ:
30/09/2015 - Apuracao do Dano

Material em Liquidacao de Sentenca

Quadro 3 - Violacoes sobre direitos de propriedade intelectual no TJSP

JULGADO (04)

APC n. 1001719-
61.2019.8.26.0704, DJ: 18/03/2020
— Dez vezes o valor de mercado

do programa de computador

APC n. 1010688-
21.2014.8.26.0161, DJ: 24/07/2018
— Dez vezes o valor de mercado

do programa de computador

APC n. 0009491-
90.2011.8.26.0278, DdJ: 02/05/2017
— Dez vezes o valor de mercado

do programa de computador

APC n. 1000880-
29.2015.8.26.0299, DJ: 03/06/2020
— Dez vezes o valor de mercado

do programa de computador
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JULGADO (05)

APC n. 1000221-
27.2018.8.26.0004, DJ:
29/07/2021 — Cinco vezes
o valor de mercado do
programa de computador

APC n. 1001570-
58.2019.8.26.0577, DJ:
11/09/2020 — Cinco vezes
o valor de mercado do
programa de computador

APC n. 1005707-
72.2018.8.26.0010, DJ:
02/02/2022 — Apuragao

do Dano Material em
Liquidacao de sentenca

APC n. 1022786-
39.2015.8.26.0602, DJ:
01/12/2020 - Improcedéncia
— ndo houve violacao

JULGADO (06)

APC n. 1024613-
71.2017.8.26.0002, DJ:
30/09/2020 - Dano Material em
Liquidagao + Dano Moral

APC n. 1000985-
04.2019.8.26.0416, DJ: 26/05/2021
— Trés vezes o valor de licencas

APC n. 1020691-
93.2017.8.26.0625, DJ:
24/08/2020 — Quatro vezes
o valor de mercado +
Liquidacao de Sentenca

APC n. 0136736-
12.2006.8.26.0100, DJ: 19/09/2017
— Cem vezes o valor de mercado

do programa de computador
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JULGADO (04) JULGADO (05) JULGADO (06)
APCn. 1014181- APC n. 0011684-
64.2018.8.26.0161, DJ: 11/02/2020 39.2005.8.26.0068, DJ: APC n. 0006528
. b < 60.2012.8.26.0320, DJ: 15/10/2019
— Valor fixado a titulo de dano 28/11/2017 — Apuracao
. . — Dez vezes o valor de mercado
material - R$ 30.000,00 (9 do Dano Material em
A do programa de computador
programas computador) Liquidacao de Sentenca

APC n. 0136419-
72.2010.8.26.0100, DJ:
16/12/2021 - Apuracao

do Dano Material em
Liquidacao de Sentenca

APC n. 1000910-
31.2019.8.26.0394, DJ: 25/08/2021
— Cinco vezes o aluguel mensal
do programa de computador

APC n. 1009691-
60.2017.8.26.0152, DJ: 02/07/2019
— Dez vezes o valor de mercado

do programa de computador

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2022)

Em andlise dos Quadros 2 e 3, verifica-se que em caso de judicializacdo decorrente da
violacao de direitos intelectuais do programa de computador, os parametros mais usuais apli-
cados variam de 5 (cinco) a 10 (dez) vezes do valor de mercado e, por vezes, de compra do
programa de computador, caso tivesse sido licenciado?. Também héa casos esparsos em que,
além da condenacao nos danos materiais, ha fixacao de indenizacao por danos morais. Em
ambos os tribunais, em alguns casos, em que pese o reconhecimento da infracao, a extensao
do dano material fica para ser apurada em liquidacao de sentenca.

Além disso, observa-se que quando ha mera semelhanca entre programas de computador,
principalmente envolvendo DA (semelhanca entre cédigos ou fungéo, sem patente pleiteada
nem elementos visuais), nao se considera violacao, sendo a acao improcedente.

4 Consideragoes Finais

A tendéncia cada vez maior de crescimento no nimero de solucoes desenvolvidas em softwa-
re torna a protecao a esses ativos um ponto fundamental para que se obtenha o devido retorno
financeiro referente ao investimento realizado para a sua criacdo. Normalmente, quando se fala
em protecao ao programa de computador, o desenvolvedor o associa de forma imediata ao re-
gistro de direito autoral. Entretanto, essa é apenas uma das formas de se assegurar exclusividade
do produto. A utilizagdo, quando possivel, de protecao via patentes de invengao implementadas
em computador — que, apesar de ha muito vir sendo aceita pelo INPI, na medida em que nada
mais é do que uma patente como qualquer outra, mas que tem sua implementacao feita em
software — tem sido bastante maior, em especial apés a primeira regulamentacao emitida por
esse 6rgao, em 2016, e atualizada, em 2020, por meio da Portaria n. 411.

Apesar da impossibilidade de, no Brasil, se obter uma “patente de software” para o progra-
ma em si — a exemplo do que ocorre em paises como os Estados Unidos — as [ICs preenchem
uma lacuna bastante importante ao permitir que processos sejam protegidos, o0 que aumenta a
protecao, pois impede a reproducao de determinado programa de computador, independente-
mente da linguagem de programacao utilizada.

2 Para os casos de violagao de patente de invengao e DI, os critérios legais encontram previsao na LPI: “[...] critério mais favoravel ao prejudicado”, dentre os trés
previstos na norma, cujo valor, de regra, é apurado em liquidagao. Nada obstante, tal previsao legal esse tipo de disputa é menos recorrente (BRASIL, 1996, art.
210).
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Em complementacao as possibilidades de registro de direito autoral e patente de inven-
cao, também os aspectos visuais resultantes da implementacao de um software podem ser res-
guardados via registro de desenho industrial. Na medida em que centenas de aplicativos sao
desenvolvidos diariamente, essa forma de protecao apresenta grande potencial de resguardo
dos direitos envolvidos.

Corroborando com a necessidade e com as possiveis formas de protecao, os gastos envol-
vidos quando da infracao pelo mau uso de programas de computador apresentam-se como um
fator que pode levar os respectivos infratores a faléncia empresarial, dados os montantes aos
quais devem arcar em caso de punicao.

Por fim, ressalta-se que muitos desenvolvedores por vezes optam pela nao protecao do
que foi criado, nao simplesmente pelo fato de desconhecerem as formas de protecao, mas
pela proépria caracteristica do programa de computador, cuja vida Gtil, em muitos casos, nao é
superior a poucos meses ou anos. Porém, cré-se que esse nao deve ser um fator a ser levado
em consideracao, uma vez que, dado o consumo existente, poucos meses podem ser mais que
suficientes para a devida recuperacao dos valores investidos.

5 Perspectivas Futuras

Como trabalhos futuros, propoe-se a atribuicao de niveis de prioridades a cada um dos
itens elencados no Quadro 1, de maneira a tornar a decisdo quanto as possibilidades de pro-
tecao mais assertiva e direcionada as condicoes do interessado. Ainda, a partir do fluxograma
apresentado na Figura 1, o passo légico é seu desenvolvimento na forma de um programa de
computador de tal sorte que o usuéario possa, a partir da insercao de dados sobre o software
que quer proteger, obter orientacbes automatizadas, j& com os encaminhamentos necessarios
para envio ao INPI ou 6rgao competente para o registro/patente.
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