CAPITULO 13

PROPRIEDADE INTELECTUAL

SECAO A

DISPOSICOES E PRINCIPIOS GERAIS

ARTIGO 13.1
Disposigdes gerais

1.  As Partes afirmam os direitos e as obrigagdes que as vinculam reciprocamente ao abrigo da

OMC, do Acordo TRIPS e de quaisquer outros acordos multilaterais em matéria de propriedade

intelectual dos quais sdo signatarias.

2. Cada Parte ¢ livre para determinar o método adequado para implementar as disposi¢des do
presente Capitulo no quadro de seus respectivos ordenamentos e praticas juridicos, de forma

consistente com os objetivos e principios do Acordo TRIPS e do presente Capitulo.
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ARTIGO 13.2
Objetivos

O presente Capitulo tem por objetivos:

a) facilitar o acesso, a producdo e a comercializagdo de produtos inovadores ¢ criativos e
promover o comércio € o investimento entre as Partes, contribuindo para uma economia mais
sustentdvel, equitativa e inclusiva para as Partes;

b) alcancar um nivel adequado e efetivo de protecdo e de aplicacdo dos direitos de propriedade
intelectual, que incentive e recompense a inovagao enquanto contribua para a transferéncia e a
disseminagao eficazes de tecnologia € promova o bem-estar social € econdomico e o equilibrio
entre os direitos dos titulares e o interesse publico; e

c) fomentar medidas que auxiliem as Partes a promoverem a pesquisa e o desenvolvimento, bem
como o acesso ao conhecimento e a um vasto dominio publico.

ARTIGO 13.3
Natureza e escopo das obrigagdes
1. Para os efeitos do presente Capitulo, a expressdo “direitos de propriedade intelectual” refere-

se a todas as categorias da propriedade intelectual que sdo objeto das Segdes 1 a 7 da Parte I do

Acordo TRIPS e dos Artigos 13.9 a 13.43 do presente Acordo.
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2. A protecdo da propriedade intelectual inclui a protecdo contra a concorréncia desleal a que se
refere o Artigo 10 bis da Convencgao de Paris para a Prote¢do da Propriedade Industrial, celebrada
em Paris, em 20 de marco de 1883 e revista pela Gltima vez em Estocolmo, em 14 de julho de 1967

(doravante referida como “Convengao de Paris”™).

3. Nenhuma disposi¢ao do presente Capitulo impedira as Partes de adotarem medidas
necessarias a impedir o exercicio abusivo de direitos de propriedade intelectual por titulares de
direitos ou o recurso a praticas que restrinjam de forma injustificada o comércio ou prejudiquem a
transferéncia internacional de tecnologia, desde que essas medidas sejam consistentes com o

presente Capitulo.

4.  As Partes ndo serdo obrigadas a conceder através de suas respectivas legislagdes um nivel de
protecao mais amplo do que o exigido pelo presente Capitulo. O presente Capitulo ndo obsta a que
uma Parte aplique, por meio da sua legisla¢do, niveis mais elevados de protecdo ¢ observancia dos

direitos de propriedade intelectual, desde que ndo violem o disposto no presente Capitulo.

ARTIGO 13.4

Principios

1.  As Partes reconhecem que a protecdo e a aplicag@o dos direitos de propriedade intelectual
podem e devem ser levadas a cabo de modo a favorecer o progresso econdmico, cientifico e social.
Cada Parte devera assegurar a aplicagdo dos direitos de propriedade intelectual em conformidade
com seu respectivo ordenamento ¢ praticas juridicos.
2. Quando elaborar ou emendar seus regulamentos e dispositivos legais, cada Parte podera

estabelecer excegoes e flexibilidades permitidas pelos instrumentos multilaterais de que sejam

signatarias.
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3. As Partes reiteram as disposi¢des do Acordo TRIPS em matéria de concorréncia.

4. As Partes apoiam a consecucdo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentdvel das Nacdes

Unidas.

5. As Partes apoiam a Resolugdo WHA 60.28 da Assembleia Mundial da Satde e o Quadro de

Preparagdo para a Gripe Pandémica, adotado na sexagésima quarta Assembleia Mundial da Satde.

6.  As Partes reconhecem a importancia de promover a implementacao da Estratégia e do Plano
de Acdo Globais para Satde Publica, Inovacao e Propriedade Intelectual, adotados pela Assembleia
Mundial da Saude em 24 de maio de 2008 (Resolu¢ado WHA 61.21, com a redacao que lhe foi dada
pela Resolu¢do WHA 62.16).

7. As Partes reiteram as recomendagdes da Agenda de Desenvolvimento, adotadas em 2007 pela
Assembleia Geral da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (“doravante referida como

OMPI”).

8. Sempre que a aquisicao de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita a concessao ou
ao registro do mesmo, cada Parte envidara seus melhores esfor¢os para assegurar que os
procedimentos de concessao ou registro do direito possibilitem a sua concessao ou registro dentro

de um prazo razoavel, a fim de evitar uma reducdo indevida do periodo de protegao.
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ARTIGO 13.5

Tratamento nacional

Cada Parte deve garantir aos nacionais! da outra Parte tratamento ndo menos favoravel do que o
concedido aos seus proprios nacionais em relagdo a prote¢do? dos direitos de propriedade intelectual

abrangidos pelo presente Capitulo, sujeito as excecdes previstas nos Artigos 3 ¢ 5 do Acordo
TRIPS3.

Para os efeitos do presente Capitulo, entende-se por “nacional”, no que se refere aos direitos
de propriedade intelectual, uma pessoa de uma Parte que atenderia aos critérios de
elegibilidade para protecao determinados no Acordo TRIPS ou nos acordos multilaterais
celebrados e administrados sob os auspicios da OMPI, conforme o caso, dos quais uma Parte
seja parte contratante.

Para os efeitos do Artigo 13.5, o termo “protecdo” abrange as questdes relativas a
disponibilidade, aquisi¢ao, abrangéncia, manutencao e aplicagdo dos direitos de propriedade
intelectual, bem como as questdes relativas ao exercicio dos direitos de propriedade
intelectual expressamente contempladas no presente Capitulo.

No que diz respeito aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de fonogramas e
aos organismos de radiodifusdo, esta obrigagdo sé se aplica relativamente aos direitos
previstos no presente Capitulo.
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ARTIGO 13.6

Protecao da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais

1.  As Partes reconhecem a importancia e o valor da diversidade bioldgica e seus componentes,
bem como dos conhecimentos tradicionais associados, inovagdes e praticas dos povos indigenas e
comunidades locais!. Além disso, as Partes reiteram os seus direitos soberanos sobre os seus
recursos naturais € os seus direitos e obrigagdes, tal como estabelecidos na Convengao sobre a
Diversidade Biologica de 1992, celebrada no Rio de janeiro em 5 de junho de 1992 (doravante
referida como “CDB”), no que diz respeito ao acesso aos recursos genéticos e a partilha justa e

equitativa dos beneficios decorrentes da utilizacdo desses recursos genéticos.

2. Reconhecendo a natureza especial da biodiversidade agricola, suas caracteristicas distintivas e
problemas para os quais sdo necessarias solugdes distintas, as Partes reiteram que o acesso aos
recursos genéticos para a alimentacdo e a agricultura estd sujeito a um tratamento especifico em
conformidade com o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentagdo e a
Agricultura, celebrado em Roma, em 3 de novembro de 2001 (doravante referido como “Tratado

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentagdo e a Agricultura”).

3.  As Partes podem, de comum acordo, rever o presente Artigo em fungdo dos resultados ¢ das

conclusdes de discussoes multilaterais.

1 Para os efeitos do Artigo 13.6, os “povos indigenas e comunidades locais” podem incluir
descendentes de escravizados africanos e pequenos agricultores.
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ARTIGO 13.7

Esgotamento
Cada Parte pode estabelecer livremente o seu proprio regime para o esgotamento dosdireitos de
propriedade intelectual, desde que consistente com o Acordo TRIPS.

ARTIGO 13.8

Acordo TRIPS e satde publica

1.  As Partes reconhecem a importancia da Declara¢do de Doha sobre TRIPS e Saude Publica,
adotada em 14 de novembro de 2001 (doravante referida como “Declara¢ao de Doha”) pela
Conferéncia Ministerial da OMC. Ao interpretarem e aplicarem os direitos e as obrigagdes sob o

presente Capitulo, as Partes assegurardo a consisténcia com a Declaragdo de Doha.

2. Cada Parte implementard o Artigo 31bis do Acordo TRIPS, assim como o Anexo € o

Apéndice desse Anexo, que entraram em vigor em 23 de janeiro de 2017.
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SECAOB

NORMAS RELATIVAS AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

SUBSECAO 1

DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS!

ARTIGO 13.9

Acordos internacionais

Cada Parte reitera os seus direitos e obrigagdes ao abrigo dos seguintes acordos internacionais,

tendo em conta que os acordos ndo sdo vinculantes para os que deles ndo forem partes:

a)  Convencao de Berna para a Prote¢ao das Obras Literarias e Artisticas, celebrada em Berna,
em 9 de setembro de 1886, e alterada em 28 de setembro de 1979 (doravante referida como

“Convengao de Berna”);

b)  Convencgao Internacional para Protecdo aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos
Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusdo, celebrada em Roma, em 18 de

maio de 1964 (doravante referida como “Convengao de Roma”);

1 As Partes sdo livres para utilizar, nas respectivas leis e regulamentos, nomes diferentes para
os direitos reconhecidos na presente Subsecdo, desde que seja assegurado o nivel de protecdo
acordado.

EU/MERCOSUR/ITA/br 303



c) Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas as Pessoas Cegas, com
Deficiéncia Visual ou com Outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso, adotado

em Marraqueche, em 27 de junho de 2013;

d) Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, celebrado em Genebra, em 20 de dezembro de
1996;

e) Tratado da OMPI sobre Interpretacdes € Fonogramas, celebrado em Genebra, em 20 de

dezembro de 1996; ¢

f)  Tratado de Pequim sobre as Interpretacdes e Execugdes Audiovisuais, celebrado em Pequim,

em 24 de junho de 2012.

ARTIGO 13.10

Autores

As Partes reconhecerao aos autores o direito exclusivo de autorizar ou proibir:

a) areprodugdo direta ou indireta, proviséria ou permanente, por quaisquer meios € sob qualquer

forma, total ou parcial, das suas obras;

b)  qualquer forma de distribui¢ao ao publico, através da venda ou de outros meios, do original

ou de copias das suas obras;

c)  qualquer comunicagdo ao publico das suas obras, através de meios de transmissdo com ou

sem fios; e

d) adisponibilizagdo ao publico das suas obras, de forma a torna-las acessiveis a qualquer pessoa

a partir do local e no momento por ela escolhidos.
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ARTIGO 13.11

Artistas intérpretes ou executantes

As Partes reconhecerao aos artistas intérpretes ou executantes o direito exclusivo de autorizar ou

proibir:

a)  afixagdo das suas interpretagdes;

b)  areprodugdo direta ou indireta, provisoria ou permanente, por quaisquer meios ¢ sob qualquer
forma, total ou parcial, de fixacdes das suas interpretagdes;

c) adistribuigdo ao publico, por venda ou quaisquer outras formas, das fixacdes das suas
interpretagoes;

d) aradiodifusdo por meios com ou sem fios, se prevista nas leis e regulamentos da Parte, e a
comunicagdo ao publico das suas interpretacdes, exceto se a interpretacgao ja for, por si
propria, uma interpretacao radiodifundida ou se for efetuada a partir de uma fixagao; e

e) adisponibilizagdo ao publico de fixacdes das suas interpretagdes, de forma a torna-las

acessiveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhidos.
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ARTIGO 13.12

Produtores de fonogramas

As Partes reconhecerao aos produtores de fonogramas o direito exclusivo de autorizar ou proibir:

a) areprodugdo direta ou indireta, proviséria ou permanente, por quaisquer meios e sob qualquer

forma, total ou parcial, dos seus fonogramas;

b)  adistribui¢do ao publico, por venda ou quaisquer outros meios, dos seus fonogramas,

incluindo copias; e

c) adisponibilizagdo ao publico dos seus fonogramas, de forma a torné-los acessiveis a qualquer

pessoa a partir do local e no momento por ela escolhidos.

ARTIGO 13.13

Organismos de radiodifusdo

Cada Parte pode estipular, nas suas leis e regulamentos, os requisitos legais para a defini¢ao do que

se considera organismo de radiodifusdo e garantird a esses organismos o direito exclusivo de

autorizar ou proibir:

a) afixacdo das suas emissoes;
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b)

d)

a reproducdo direta ou indireta, provisdria ou permanente, por quaisquer meios € sob qualquer

forma, total ou parcial, de fixa¢des das suas emissoes;

a disponibilizagdo ao publico, por fio ou sem fio, de fixacdes das suas emissoes,
independentemente de serem transmitidas por fio ou sem fio, inclusive por cabo ou satélite, de
forma a torna-las acessiveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela

escolhidos;

a distribuicdo ao publico, por venda ou quaisquer outras formas, de fixacdes das suas

emissoes!; e

a retransmissao das suas emissoes, por meio de transmissao sem fios ou, se previsto nas leis e
regulamentos da Parte relevante, também por meio de retransmissdo com fios, bem como a
comunicagdo ao publico das suas emissoes, se essa comunicagao for efetuada em lugares

acessiveis ao publico mediante pagamento de uma tarifa de entrada?.

O Artigo 13.13, alineas c) e d), ndo se aplica a uma Parte que ndo preveja, nas suas leis e
regulamentos, os direitos nele estabelecidos. Nesse caso, as outras Partes podem excluir os
organismos de radiodifusdo dessa Parte da protecdo concedida no Artigo 13.13, alineas c¢) e
d), e a obrigacdo prevista no Artigo 13.5 ndo se aplica aos direitos previstos no Artigo 13.13,
alineas c) e d).

As Partes podem reconhecer direitos mais amplos em relagdo a comunicagdo ao publico por
parte de organismos de radiodifusao.
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ARTIGO 13.14

Direito a remuneracao pela radiodifusdo e comunicacdo ao publico de fonogramas publicados com

fins comerciais

1. Cada Parte garantira aos artistas intérpretes ou executantes e aos produtores de fonogramas o
direito ao pagamento, pelo usudrio, de uma remuneragao, se um fonograma publicado com fins
comerciais, ou uma reprodugdo desse fonograma, for utilizado para radiodifusao por meio de

transmissdo sem fios ou para qualquer comunicagdo ao publicol.

2. Cada Parte garantird que a remuneracao a que se refere o paragrafo 1 possa ser cobrada ao
usuario pelo artista intérprete ou executante de fonogramas, pelo produtor de fonogramas ou por
ambos. As Partes poderdo adotar legislacdo que, na falta de acordo entre o artista intérprete ou

executante e o produtor de um fonograma, determine as condi¢des de reparticdo da remuneragao

entre os artistas intérpretes ou executantes e os produtores de fonogramas.

As Partes podem reconhecer aos artistas intérpretes ou executantes e aos produtores de
fonogramas direitos mais amplos, em substituicdo ou complementagdo do direito a
remuneracgdo, em relacdo a radiodifusdo e comunicacgdo ao publico de fonogramas publicados
com fins comerciais.
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ARTIGO 13.15

Duragdo da protegao

1.  Os direitos de um autor de obra literaria ou artistica, na acep¢ao do Artigo 2° da Convengao
de Berna, serdo protegidos durante toda a vida do autor e, apds a morte do autor, por um periodo
minimo de 50 (cinquenta) anos, ou, se previsto na legisla¢do e regulamentos da Parte, 70 (setenta)
anos. Em relacdo a obras fotograficas e cinematograficas, cada Parte deve estabelecer o prazo de

protecao em conformidade com suas respectivas legislacdes e regulamentos.

2. No caso de coautoria de uma obra, os prazos referidos no paragrafo 1 sdo calculados a partir

da morte do ultimo coautor sobrevivente.

3. No caso de obras anonimas ou sob pseuddnimo, o prazo de prote¢do nao pode ser inferior a
50 (cinquenta) anos, ou, se previsto nas leis e regulamentos da Parte, 70 (setenta) anos a partir da
disponibilizagdo licita da obra ao publico. Sem prejuizo do disposto na frase anterior, se o
pseudonimo adotado pelo autor ndo deixar duvidas sobre a sua identidade ou se 0 mesmo revelar a
sua identidade durante o prazo a que se refere a primeira frase, aplica-se o prazo de protecdo

previsto no paragrafo 1.
4. Os direitos dos artistas intérpretes ou executantes de uma interpretagdo ou execucao fixada

por meio distinto de um fonograma nao devem expirar antes de decorridos 50 (cinquenta) anos apos

a data da interpretacdo ou execucao.
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5. Osdireitos dos intérpretes ou executantes ¢ produtores de fonogramas nao devem expirar
antes de decorridos 50 (cinquenta) anos, ou, se previsto nas leis e regulamentos da Parte, 70
(setenta) anos ap6s o momento em que a fixagao tiver sido licitamente publicada ou comunicada ao
publico!. As Partes podem, em conformidade com as respectivas leis e regulamentos, adotar
medidas eficazes para assegurar que os lucros gerados durante os 20 (vinte) anos de prote¢do para
além dos 50 (cinquenta) anos iniciais sejam divididos de forma justa entre artistas intérpretes ou

executantes e produtores.

6. O prazo de protegdo dos direitos dos organismos de radiodifusdo deve ser de, pelo menos, 20
(vinte) anos a contar da primeira emissao ou, se as leis e regulamentos de uma Parte o previrem, 50

(cinquenta) anos a contar da primeira emissao.

7. Os prazos previstos no presente Artigo devem ser calculados a partir do dia 1° (primeiro) de

janeiro do ano subsequente ao respectivo fato gerador.

8. As Partes podem prever prazos de protecdo mais longos do que os estipulados no presente

Artigo.

Cada Parte pode estabelecer que a publicagdao ou a comunicagao licita ao publico da fixagao
da interpretacdo ou do fonograma deve ocorrer dentro de um determinado prazo a contar da
data da interpretacdo (no caso dos artistas intérpretes ou executantes) ou da data de fixacao
(no caso dos produtores de fonogramas).

EU/MERCOSUR/ITA/br 310



ARTIGO 13.16

Direito de sequéncia

1.  Cada Parte pode prever, em beneficio do autor de uma obra de arte grafica ou pléstica, um
direito de sequéncia, definido como um direito inalienavel, que ndo pode ser renunciado, mesmo
por antecipacao, de receber uma percentagem sobre o prego obtido pela revenda dessa obra, apos a

sua alienacao inicial pelo autor.

2. Odireito a que se refere o paragrafo 1 aplica-se a todos os atos de venda subsequente da obra
que envolvam, como vendedores, compradores ou intermedidrios, profissionais do mercado da arte,
a exemplo de leiloeiros, galerias de arte e, de um modo geral, quaisquer negociantes de obras de

arte.

3. Cada Parte pode prever que o direito a que se refere o paragrafo 1 ndo se aplique aos atos de
venda subsequente em que o vendedor tenha adquirido a obra diretamente do autor menos de 3

(trés) anos antes da revenda e em que o prego de revenda ndo exceda um montante minimo.

4.  Cada Parte pode prever que os autores nacionais da outra Parte e os seus herdeiros gozem do
direito de sequéncia em conformidade com o presente Artigo ¢ com as leis e regulamentos da Parte
em questdo, desde que as leis e regulamentos do pais de que o autor ou seu herdeiro seja nacional
permitam a protecdo do direito de sequéncia nesse pais aos autores da Parte em questdo e aos seus

herdeiros.
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ARTIGO 13.17

Cooperacdo em matéria de gestdo coletiva dos direitos

1.  As Partes promoverao a cooperagao, a transparéncia e a ndo discriminagao por parte das
organizagoes de gestio coletiva dos direitos de autor, em especial no que se refere as remuneragdes
que arrecadam, as dedugdes que aplicam a essas remuneracdes, a utiliza¢do dos direitos de autor

cobrados, a politica de distribui¢do e a seu repertorio, inclusive no ambiente digital.

2. Seuma organizagdo de gestdo coletiva estabelecida no territério de uma Parte representar uma
organizacdo de gestdo coletiva estabelecida no territorio de outra Parte mediante um acordo de
representacdo, a primeira Parte procurara garantir que a organizagao de gestao coletiva

representante:
a)  ndo discrimine os titulares de direitos da organizacdo representada; e
b)  pague os montantes devidos a organizagdo representada de forma precisa, assidua, diligente e

com total transparéncia e fornega a organizacgao representada informagdes sobre os montantes

das receitas cobradas em seu nome ¢ sobre as deducoes efetuadas.
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ARTIGO 13.18

Excecoes e limitacdes
1. As Partes restringirdo as excecdes e limitacdes dos direitos previstos na presente Subsegdo a
certos casos especiais que ndo conflitem com uma exploragcao normal da obra ou de outro material e
que ndo cause um prejuizo injustificado aos legitimos interesses dos titulares desses direitos.
2. Cada Parte isentard do direito de reprodugdo os atos temporarios de reproducdo que sejam
transitorios ou incidentais e constituam parte integrante e essencial de um processo tecnoldgico cujo
unico objetivo seja permitir:

a)  atransmissdo entre terceiros, em uma rede, por parte de um intermediario; ou

b)  uma utilizagdo licita de uma obra ou de outro material que ndo tenha, em si, relevancia

econdmica.
ARTIGO 13.19
Protecao de medidas de carater tecnologico
1.  Cada Parte assegurara a protecdo juridica adequada e instrumentos legais eficazes contra a

evasdao de medidas de carater tecnologico eficazes utilizadas pelos titulares de direitos no ambito do
exercicio dos seus direitos ao abrigo da presente Subsegdo ¢ que restrinjam atos que nao sejam

autorizados pelos titulares dos direitos em questdo ou permitidos pela legislagao.
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2. Cada Parte poderd, caso sua legislagdo o permita, assegurar que os titulares de direitos
disponibilizem ao beneficiario de uma excecdo ou limitagdo os meios para usufruir, na medida do

necessario, dessa exce¢do ou limitagao.

ARTIGO 13.20

Obrigagdes em relagdo a informagdes para a gestdo dos direitos

1.  Para os efeitos do presente Artigo, entende-se por “informacgdes para a gestao dos direitos™ as
informacdes prestadas pelos titulares dos direitos que identifiquem a obra ou outro material referido
na presente Subsecdo, o autor da obra e o titular de qualquer direito sobre a obra, ou informacdes
acerca das condigOes de utilizagdo da obra ou de outro material, e quaisquer numeros ou cddigos

que representem essas informacgoes.

2. Cada Parte assegurara protecdo juridica adequada contra qualquer pessoa que, com
conhecimento de causa, pratique, sem autorizacao e sabendo ou devendo razoavelmente saber que,
ao fazé-lo, esta induzindo, possibilitando, facilitando ou dissimulando a violagao de qualquer direito

de autor ou direitos conexos:

a)  supressdo ou alteracao de informacdes eletronicas para a gestao dos direitos; e

b)  distribuicdo, importagdo para distribui¢do, radiodifusdo, comunicacdo ou disponibiliza¢do ao
publico de obras ou de outro material protegido nos termos da presente Subse¢ao das quais

tenham sido suprimidas ou alteradas, sem autorizacdo, informacdes eletronicas para a gestao

dos direitos.
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3. O disposto no paragrafo 1 aplica-se quando qualquer desses elementos de informagdo a que se
refere esse pardgrafo acompanhar uma copia de uma obra ou de outro material, ou vincule-se a
comunicacdo ao publico de uma obra ou de outro material referido na presente Subsecao.

4.  As Partes assegurardao que as obrigagdes impostas pelo presente Artigo nao prejudiquem
utilizagdes que ndo constituam infracao.

SUBSECAO 2

MARCAS

ARTIGO 13.21
Acordos internacionais
Cada Parte:
a)  seguira a classificagdo constante do Acordo de Nice relativo a Classificacao Internacional dos

Produtos e Servigos Para os efeitos do Registro de Marcas, celebrado em Nice, em 15 de

junho de 1957 (“Classificag¢do de Nice”)!. e

1 Esta obrigagdo aplica-se apenas as marcas registradas apds a data de adog@o dos critérios de
Classifica¢do de Nice ou de adesdo a esse instrumento.
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b)  envidara seus melhores esforgos para aderir ao Protocolo relativo ao Acordo de Madri sobre o
Registro Internacional de Marcas, celebrado em Madri em 27 de junho de 1989, conforme

alteracao feita em 12 de novembro de 2007.
ARTIGO 13.22
Procedimentos de registro de marcas
1. Cada Parte mantera um sistema de registro de marcas no qual cada decisdo negativa
definitiva, inclusive as recusas parciais de registro emitidas pela autoridade competente em matéria
de marcas, devera ser notificada por escrito, devidamente fundamentada e passivel de recurso.
2. Cada Parte garantira a possibilidade de apresentacdo de oposi¢ao a um pedido de registro de
marca ou, caso apropriado, ao registro de marcas. O referido processo de oposicao deve respeitar

o principio do contraditorio.

3. Cada Parte manterd uma base de dados eletronica, acessivel pelo ptblico, dos pedidos e dos

registros de marcas.
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ARTIGO 13.23
Direitos conferidos pelas marcas

Uma marca registrada conferira a seu titular direitos exclusivos. O titular fica habilitado a proibir

um terceiro de utilizar, sem o consentimento do titular, em atividade comercial:

a)  qualquer sinal idéntico a marca para mercadorias ou servicos idénticos aqueles para os quais a

marca esta registrada; e

b)  qualquer sinal idéntico ou semelhante & marca e que seja utilizado relativamente a bens ou
servigos idénticos ou semelhantes aos bens ou servigos para os quais a marca tiver sido
registrada, sempre que houver probabilidade de confusdo por parte do publico, o que inclui a

probabilidade de associacdo entre o sinal ¢ a marca.
ARTIGO 13.24
Marcas notoriamente conhecidas
I. O disposto no Artigo 6bis da Convengao de Paris aplica-se, mutatis mutandis, aos servigos. A
fim de determinar se uma marca € notoriamente conhecida, as Partes levarao em consideragdo o

nivel de conhecimento dessa marca entre seu publico relevante, incluindo o nivel de conhecimento

alcangado na Parte em questao como resultado da promog¢ao dessa marca.
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2. O disposto no Artigo 6bis da Convencao de Paris deve aplicar-se ainda, mutatis mutandis, aos
bens ou servigos que ndo sejam semelhantes aqueles relativamente aos quais uma marca foi
registrada sempre que a utilizacdo dessa marca para esses produtos ou servigos indique uma relacao
entre esses produtos ou servigos e o titular da marca registrada e sempre que essa utilizagao

implique na probabilidade de dano aos interesses do titular da marca registrada.

3. Para os efeitos de aplicagdo da protegdo concedida a marcas notoriamente conhecidas, a que
se referem o Artigo 6bis da Convengao de Paris e os paragrafos 2 e 3 do Artigo 16 do Acordo
TRIPS, as Partes deverdo levar em devida consideragdo os principios estabelecidos na
Recomendagao Conjunta sobre Disposi¢des relativas a Protegdo de Marcas Notoriamente
Conhecidas, adotada pela Assembleia da Unido de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial e
pela Assembleia-Geral da OMPI na 34.? série de reunides das Assembleias dos Estados membros da

OMPI, realizada entre 20 e 29 de setembro de 1999.

ARTIGO 13.25
Pedidos apresentados de ma-fé
Cada Parte estabelecera que o registro de uma marca pode ser declarado nulo se o pedido de

registro tiver sido formulado de méa-f¢é por parte do requerente. Cada Parte podera também

determinar que, nessas circunstancias, a marca ndo possa ser registrada.
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ARTIGO 13.26

Excecdes aos direitos conferidos pelas marcas

1.  Cada Parte devera estabelecer excegdes limitadas aos direitos conferidos pelas marcas, por
exemplo em relagdo a sua utilizagdo legitima como um termo descritivo, incluindo no caso de
indicagdes geograficas, e podera determinar outras excegdes limitadas que levem em consideragado

os legitimos interesses do titular da marca e de terceiros.

2. A marca ndo conferird ao seu titular o direito de proibir a utilizacdo dos seguintes elementos

por parte de terceiros, desde que essa utilizagao seja feita de acordo com praticas honestas em

matéria industrial ou comercial:

a)  seunome ou enderego, se o terceiro for uma pessoa fisica;

b) indicacdes relativas a espécie, a qualidade, a quantidade, ao propdsito declarado, ao valor, a
proveniéncia geografica, a época de producao do produto ou da prestacao do servigo ou a

outras caracteristicas dos produtos ou servicos; ou

c) apropria marca, sempre que a mesma seja necessaria para indicar o fim a que se destina um

produto ou servico, em especial como acessorios ou pecas sobresselentes.
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SUBSECAO 3

DESENHOS INDUSTRIAIS

ARTIGO 13.27
Acordos internacionais

Cada Parte devera envidar todos os esfor¢os para aderir ao Ato de Genebra (1999) do Acordo da
Haia relativo ao Registro Internacional de Desenhos Industriais, celebrado em Genebra, em 2 de
julho de 1999.

ARTIGO 13.28

Protecao de desenhos registrados

1. Cada Parte assegurard a prote¢do dos desenhos criados de forma independente que sejam

novos ¢ originais! 2. Essa protegdo deve concretizar-se mediante registro, conferindo aos seus

titulares direitos exclusivos nos termos da presente Subsegao.

Para os efeitos do presente Artigo, uma Parte pode considerar que um desenho que apresente
um carater singular € original.

A Argentina assegura a protecdo dos desenhos e modelos criados de forma independente que
sejam novos ou originais.
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2. Os titulares de desenhos ou modelos registrados podem impedir terceiros de, sem o seu
consentimento, fabricar, colocar a venda, vender, introduzir no mercado, importar, exportar ou
armazenar tal produto ou utilizar artigos que ostentem ou incorporem o desenho protegido, quando

tais atos sejam efetuados para fins comerciais.

ARTIGO 13.29

Duracao da protegao

A duracido da protecdo concedida a desenhos industriais, incluindo suas renovagdes, ¢ de, pelo

menos, 15 (quinze) anos a contar da data de apresentacdo do pedido de registro.

ARTIGO 13.30

Prote¢ao de desenhos nao registrados

Cada Parte podera estabelecer meios legais para impedir a utilizagdo de desenhos nao registrados.

EU/MERCOSUR/ITA/br 321



ARTIGO 13.31
Excecoes e exclusoes

1. As Partes podem prever excecdes limitadas a protecdo dos desenhos, desde que ndo colidam
de modo irrazoavel com a explora¢do normal dos desenhos protegidos nem prejudiquem de modo

irrazoavel os legitimos interesses dos seus proprietarios, tendo em conta os legitimos interesses de

terceiros.

2. A protecdo de desenhos ndo abrange os desenhos ditados essencialmente por consideracdes de
carater técnico ou funcional.
ARTIGO 13.32
Relagdo com os direitos autorais
Cada Parte devera assegurar, na medida do previsto nas suas leis e regulamentos, que um desenho
também possa gozar da protegdo conferida sob direitos autorais a partir da data em que tenha sido

criado ou fixado em qualquer formato. Cada Parte devera determinar a extensao ¢ as condig¢des

dessa protecao, incluindo o grau de originalidade exigido.
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SUBSECAO 4

INDICACOES GEOGRAFICAS

ARTIGO 13.33

Protecao das indicagdes geograficas

1. A presente Subse¢do aplica-se ao reconhecimento e a protecdo de indicacdes geograficas

originarias do territorio das Partes.

2. As Partes deverao tomar as medidas necessarias para implementar nos seus territorios a
protecdo a indicagdes geograficas a que se refere o paragrafo 1, determinando o método adequado

para essa implementacdo no ambito dos respectivos ordenamentos e praticas juridicas.

3.  Asindicagoes geograficas de uma Parte s6 estdo sujeitas ao disposto no presente Artigo se
forem protegidas enquanto indicacdes geograficas no territorio da Parte de origem ao abrigo do

respectivo sistema de registro e prote¢do das indicagdes geograficas.

4. Cada Parte, ap6s ter examinado a legislagdo da outra Parte constante do Anexo 13-A e as
indicacdes geograficas constantes do Anexo 13-B, e tendo concluido um procedimento de oposicao
ou uma consulta publica relacionados com as indicacdes geograficas constantes do Anexo 13-B,
compromete-se a proteger essas indicacdes geograficas a partir da data de entrada em vigor do
presente Acordo em conformidade com o nivel de protegdo estabelecido na presente Subsecao,
incluindo o nivel de protegao especifico, em especial conforme estabelecido no Artigo 13.35,

pardgrafo 8, e no Apéndice 13-B-1.
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5. Cada Parte pode proteger indicagdes geograficas de produtos que ndo sejam produtos
agroalimentares, vinhos, bebidas espirituosas ou vinhos aromatizados nas suas leis e regulamentos.
As Partes reconhecem que as indicagdes geograficas constantes do Anexo 13-D estdo protegidas

como indicac¢des geograficas no seu pais de origem.
ARTIGO 13.34
Aditamento de novas indicacdes geograficas
A pedido de uma Parte, e uma vez concluidas as etapas descritas no Artigo 13.33, paragrafo 4, o
Subcomité de Direitos de Propriedade Intelectual referido no Artigo 13.59 podera recomendar ao
Conselho de Comércio que adote uma decis@o, nos termos do Artigo 22.1, paragrafo 6, alinea f), no

sentido de aditar novas indica¢des geograficas ao Anexo 13-B, inclusive com relagdo a

transferéncia das indicagdes geograficas do Anexo 13-C para o Anexo 13-B.
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I.

ARTIGO 13.35

Ambito de protegdo das indicagdes geograficas

Cada Parte devera proporcionar, de acordo com suas respectivas leis e regulamentos, os meios

legais necessarios para que as partes interessadas possam impedir:

a)

b)

a utilizagdo de uma indicagdo geografica da outra Parte enumerada no Anexo 13-B, partes 1 ¢
2, para qualquer produto abrangido pela classe de produtos pertinente, tal como especificado

no Anexo 13-B, Secdo 3, e que:

1)  nao seja originario do pais de origem especificado no Anexo 13-B para essa indicacao

geografica; ou

i1)  seja originario do pais de origem especificado no Anexo 13-B para essa indicacdo
geografica, mas ndo tenha sido produzido ou fabricado em conformidade com as leis e
regulamentos da outra Parte que seriam aplicaveis se o produto se destinasse ao

consumo no territorio da outra Parte;
a utilizagdo, na designagao ou apresentacdo de uma mercadoria, de qualquer meio que indique
ou sugira que a mesma ¢ originaria de uma zona geografica diferente da do verdadeiro local

de origem, de uma forma que induza o publico em erro quanto a origem geografica do bem;

qualquer outra utilizacdo que constitua um ato de concorréncia desleal na acep¢io do

Artigo 10 bis da Convengao de Paris;
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d)

qualquer utilizagdo comercial direta ou indireta de um termo protegido para produtos
similares ndo conformes com o caderno de especificacdes da denominagdo protegida ou que

explore a reputagdo da indicagdo geografica;

a utilizagdo de uma indicacdo geografica ndo origindria do local indicado na indicagao
geografica, mesmo quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada ou a indicagao

2% ¢

geografica seja utilizada na traducdo ou acompanhada por termos como “género”, “tipo”,

b AN1Y

“estilo”, “imitag¢do”, ou outras expressoes semelhantes; e

qualquer imitagdo ou utilizagdo abusiva ou enganadora de uma denominacao protegida de
uma indicagdo geografica; ou qualquer indicacdo falsa ou erronea de uma denominacao
protegida de uma indicagao geografica; ou qualquer pratica passivel de induzir o consumidor

a erro quanto a verdadeira origem, proveniéncia ou natureza do produto.

No que diz respeito a relagdo entre marcas e indicacdes geograficas:

se uma indicacao geografica for protegida ao abrigo da presente Subsec¢do, cada Parte devera
recusar o registro de uma marca para o mesmo produto ou um produto similar cuja utilizacao
viole a presente Subsecdo, desde que o pedido de registro da marca tenha sido apresentado
apods a data do pedido de protecao da indicagdo geografica no territdrio em questdo; as marcas
registradas em violagdo do disposto no presente paragrafo deverao ser anuladas em

conformidade com a legislagao das Partes;
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b)

d)

relativamente as indicagdes geograficas enumeradas no Anexo 13-B na data de entrada em
vigor do presente Acordo, a data de apresentagdo do pedido de protecdo a que se refere a
alinea a) sera a data de publicagdo do procedimento de oposicdao ou da consulta publica nos

respectivos territorios;

relativamente as indicagdes geograficas a que se refere o Artigo 13.34, a data de apresentagao
do pedido de protegdo ¢ a data de transmissdo a outra Parte do pedido de protecdo de uma

indicacdo geografica;

sem prejuizo do disposto na alinea e), cada Parte protegera também as indicagdes geograficas
referidas no Anexo 13-B caso exista uma marca anterior; por marca comercial anterior
entende-se uma marca que tenha sido requerida, registrada ou estabelecida pelo uso, se essa
possibilidade estiver prevista nas leis e regulamentos da Parte em questdo, de boa-fé no
territorio de uma Parte antes da data de apresentacdo, pela outra Parte, do pedido de protecao

da indicagdo geografica ao abrigo do presente Acordo, tal como referido no paragrafo 1;

essa marca anterior pode continuar a ser utilizada, renovada e sujeita a variagdes que possam
exigir a apresentacdo de novos pedidos de marca, ndo obstante a prote¢do da indicagdo
geografica, desde que ndo existam fundamentos de invalidade ou de extingdo da marca na

legislagdo sobre marcas ao abrigo da qual a marca foi registrada ou estabelecida;

nem a marca anterior nem a indicagao geografica podem ser utilizadas de um modo que
induza o consumidor a erro quanto a natureza do direito de propriedade intelectual em

questdo; e
as Partes ndo serdo obrigadas a proteger uma indicagdo geografica a luz de uma marca

famosa, de alto renome ou notoriamente conhecida se a prote¢do for suscetivel de induzir os

consumidores a erro quanto a verdadeira identidade do produto.
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3. Nenhuma disposi¢ao da presente Subse¢do impedira a utilizagdo por uma Parte, em relagdo a
qualquer produto, da designacdo comum de uma variedade vegetal ou raga animal existente no

territorio dessa Partel.

4.  Nenhum dispositivo da presente Subsecao devera impedir que uma Parte utilize um elemento
individual de um termo composto protegido como indica¢do geografica no territorio dessa Parte,
desde que tal elemento individual seja um termo habitualmente utilizado em linguagem corrente

como denominagio genérica do bem correspondente?.

5. Nenhuma disposi¢do da presente Subsecdo podera exigir que uma Parte proteja uma indicagdo
geografica que seja idéntica ao termo habitualmente utilizado em linguagem corrente como

denominacgao genérica da mercadoria associada no territorio dessa Parte.

6.  Se atradugdo de uma indicagdo geografica for idéntica & denominagdo genérica de um
produto no territério de uma Parte ou contiver um termo habitualmente utilizado em linguagem
corrente como denominagdo genérica de um produto nesse territorio, ou se uma indicagao
geografica ndo for idéntica & denominagao genérica mas contiver um termo habitualmente utilizado
em linguagem corrente como denominag@o genérica, a presente Subsecao nao prejudica o direito

que assiste a qualquer pessoa de utilizar esse termo em associagdo com esse produto.

As Partes definem no Apéndice 13-B-1 as variedades vegetais € as racas animais cuja
utilizacdao nao pode ser impedida.

As Partes definem no Apéndice 13-B-1 os termos para os quais ndo ¢ pedida nem concedida
protecao.
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b)

No que diz respeito as indicagdes geograficas homonimas:

no caso de indicagdes geograficas homonimas, existentes ou futuras, das Partes relativas a
produtos que se insiram na mesma categoria de produtos!, ambas devem coexistir per se e
cada Parte devera determinar as condigdes praticas em que as indicagdes homonimas em

questao sdo diferenciadas umas das outras, tendo em conta a necessidade de assegurar um

tratamento equitativo dos produtores envolvidos e de ndo induzir os consumidores a erro; e

se uma Parte, no contexto de negociacdes com um terceiro pais, propuser-se a proteger uma
indicacdo geografica desse terceiro pais, e essa designacao for homdénima de uma indicagao
geografica da outra Parte, esta deve ser informada do fato e ter a possibilidade de apresentar

observagoes antes de a designag@o passar a estar protegida.

Em conformidade com a Classificagao de Nice e respectivas emendas.
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8. Sem prejuizo do disposto nos Artigos 13.35, paragrafo 1, a 13.35, paragrafo 7, define-se um
nivel de protegdo especifico para os seguintes casos de indicagdes geograficas enumeradas no

Anexo 13-B!:

a)  “Genievre”, “Jenever” ou “Genever”: a prote¢ao da indicagdo geografica “Geniévre”,
“Jenever” ou “Genever” ndo impede os usudrios prévios do termo “Ginebra” no territério da
Argentina que tenham utilizado o termo de boa-fé e de forma continua durante, pelo menos, 5
(cinco) anos antes da publicagdo para fins de oposi¢ao a indicagdo geografica “Geni¢vre”,
“Jenever” ou “Genever” na Argentina, e os usuarios prévios do termo “Genebra” no territdrio
do Brasil que tenham utilizado o termo de boa-fé e de forma continua antes da publicagao
para fins de oposicdo a indicacdo geografica “Genievre”, “Jenever” ou “Genever” no Brasil,
de continuar a utilizar o termo, desde que estes produtos ndo sejam comercializados utilizando
sinais graficos, nomes, imagens ou bandeiras como referéncias a verdadeira origem da
indicagdo geografica europeia e desde que o termo seja exibido em caracteres
substancialmente menores, embora legiveis, do que o nome da marca e distinga-se de forma

ndo ambigua em relagdo a origem do produto;

Para maior clareza, o nivel especifico de prote¢ao por cada Estado do MERCOSUL
signatario, tal como definido no Artigo 13.35, paragrafo 8, aplica-se apenas em favor dos
usuarios prévios que fazem parte da lista de usuarios prévios desse Estado do MERCOSUL
signatario especifico.
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b)

“Queso Manchego”: a protecao da indicagdo geografica “Queso Manchego” para os queijos
claborados na Espanha de acordo com as especificagdes técnicas aplicaveis, produzido com
leite de ovelha, ndo impede os usuarios prévios do termo “Queso Manchego” no territdrio do
Uruguai que tenham utilizado o termo de boa-fé, e de forma continua, durante, pelo menos, 5
(cinco) anos antes da publicacao para fins de oposicao a indicagdo geografica “Queso
Manchego”, se estiver relacionado com queijos elaborados com leite de vaca, de continuar a
utilizar o termo, desde que estes produtos nao sejam comercializados utilizando sinais
graficos, nomes, imagens ou bandeiras como referéncias a indicagdo geografica europeia
protegida e desde que o termo seja exibido em caracteres substancialmente menores, embora
legiveis, do que o nome da marca e distinga-se de forma ndo ambigua em relacdo a origem e a

composi¢do do produto;

“Grappa”: a prote¢do da indicagdo geografica “Grappa’” ndao impede os usuarios prévios do
termo “Grappamiel” ou “Grapamiel” no territorio do Uruguai que tenham utilizado o termo de
boa-fé, e de forma continua, antes da publicacdo para fins de oposicao a indicacdo geografica
“Grappa”, de continuar a utilizar o termo, desde que esses produtos nao sejam
comercializados utilizando sinais graficos, nomes, imagens ou bandeiras como referéncias a
indicacdo geografica europeia protegida e desde que o termo seja exibido em caracteres
substancialmente menores, embora legiveis, do que o nome da marca e distinga-se de forma

nao ambigua quanto a origem do produto;
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d)

“Steinhédger” a prote¢ao da indicagdo geografica “Steinhdger” ndo impede os usuarios prévios
do termo “Steinhédger” no territério do Brasil que tenham utilizado o termo de boa-fé ¢ de
forma continua antes da publica¢do para fins de oposi¢do a indicag¢do geografica “Steinhiger”
de continuar a utilizar o termo, desde que esses produtos nao sejam comercializados
utilizando sinais graficos, nomes, imagens ou bandeiras como referéncias a indicacdo
geografica europeia protegida e desde que o termo seja exibido em caracteres
substancialmente menores, embora legiveis, do que o nome da marca e distinga-se de forma

nao ambigua quanto a origem do produto;

“Parmigiano Reggiano™:

1)  aprotecdo da indicagdo geografica “Parmigiano Reggiano” nao impede os usuarios
prévios do termo “Parmesdo” no territorio do Brasil e do termo “Parmesano” nos
territorios da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, que tenham utilizado esses termos
de boa-fé, e de forma continua, antes da publicacao para fins de oposi¢ao da indicagdo
geografica “Parmigiano Reggiano”, de continuar a utilizar esses termos, desde que esses
produtos nao sejam comercializados utilizando sinais graficos, nomes, imagens ou
bandeiras como referéncias a indicagdo geografica europeia protegida e desde que o
termo seja exibido em caracteres substancialmente menores, embora legiveis, do que o

nome da marca e distinga-se de forma nao ambigua quanto a origem do produto;
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il)  aprotec¢do da indicagdo geografica “Parmigiano Reggiano” ndo impede os usudrios
prévios do termo “Reggianito” no territorio da Argentina que tenham utilizado este
termo de boa-fé, e de forma continua, antes da publica¢ao para os efeitos de oposi¢ao a
indicacdo geografica ‘“Parmigiano Reggiano”, bem como nos territérios do Paraguai e
do Uruguai, que tenham utilizado este termo de boa-fé, e de forma continua, durante
pelo menos 5 (cinco) anos antes da publicagdo para os efeitos de oposicao a indicacao
geografica “Parmigiano Reggiano”, de continuar a utilizar este termo, desde que esses
produtos ndo sejam comercializados utilizando sinais graficos, nomes, imagens ou
bandeiras como referéncias a indicacdo geografica europeia protegida e desde que o
termo seja exibido em caracteres substancialmente menores, embora legiveis, do que o

nome da marca e distinga-se de forma ndo ambigua quanto a origem do produto;

“Fontina”: a protec¢ao da indicagdo geografica “Fontina” ndo impede os usuarios prévios do
termo “Fontina” nos territorios da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai que tenham
utilizado o termo de boa-fé e de forma continua durante pelo menos 5 (cinco) anos antes da
publicagdo para os efeitos de oposi¢ao a indicagdo geografica “Fontina” de continuar a utilizar
o termo, desde que esses produtos nao sejam comercializados utilizando sinais graficos,
nomes, imagens ou bandeiras como referéncias a indicacao geografica europeia protegida e
desde que o termo seja exibido em caracteres substancialmente menores, embora legiveis, do

que o nome da marca ¢ distinga-se de forma ndo ambigua quanto a origem do produto;
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g)  “Gruyere” (Franga);

1) a prote¢do da indicacdo geografica “Gruyere” (Franca) ndo impede os usuarios prévios
dos termos “Gruyere” e “Gruyere” nos territorios da Argentina, do Brasil, do Paraguai e
do Uruguai que tenham utilizado as mengdes de boa-fé, e de forma continua, durante
pelo menos 5 (cinco) anos antes da publicagdo para os efeitos de oposicao a indicacao
geografica “Gruyere” (Franca) de continuar a utilizar o termo, desde que esses produtos
nao sejam comercializados utilizando sinais graficos, nomes, imagens ou bandeiras
como referéncias a indicagdo geografica europeia protegida e desde que o termo seja
exibido em caracteres substancialmente menores, embora legiveis, do que o nome da

marca e distinga-se de forma ndo ambigua quanto a origem do produto;

i1)  aprotecdo da indicagdo geografica “Gruyere” (Franga) ndo impede os usuarios prévios
dos termos “Gruyerito” ¢ “Gruyer” no territorio do Uruguai que tenham utilizado os
termos de boa-fé, e de forma continua, durante pelo menos 5 (cinco) anos antes da
publicagdo para os efeitos de oposicao a indicacao geografica “Gruyeére” (Franga) de
continuar a utilizar o termo, desde que esses produtos ndo sejam comercializados
utilizando sinais graficos, nomes, imagens ou bandeiras como referéncias a indicagao
geografica europeia protegida e desde que o termo seja exibido em caracteres
substancialmente menores, embora legiveis, do que o nome da marca e distinga-se de

forma n3o ambigua quanto a origem do produto;
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h)

9.

“Grana Padano”: a protecdo da indicagdo geografica “Grana Padano” ndo impede os usudrios
prévios do termo “Grana” no territdrio do Brasil que tenham utilizado o termo de boa-f¢, e de
forma continua, durante pelo menos 5 (cinco) anos antes da publicacao para os efeitos de
oposi¢ao a indicagdo geografica “Grana Padano”, de continuar a utilizar o termo, desde que
esses produtos ndo sejam comercializados utilizando sinais graficos, nomes, imagens ou
bandeiras como referéncias a indicagdo geografica europeia protegida e desde que o termo
seja exibido em caracteres substancialmente menores, embora legiveis, do que o nome da

marca ¢ distinga-se de forma ndo ambigua quanto a origem do produto; e

“Gorgonzola”: a protecdo da indicagdo geografica “Gorgonzola” ndo impede os usuarios
prévios do termo “Gorgonzola” no territorio do Brasil que tenham utilizado o termo de boa-fé
antes da publicagdo para fins de oposi¢ao de continuar a utilizar o termo, desde que esses
produtos ndo sejam comercializados utilizando sinais graficos, nomes, imagens ou bandeiras
como referéncias a verdadeira origem da indicagio geografica e desde que o termo seja
exibido em caracteres substancialmente menores, embora legiveis, do que o nome da marca e

distinga-se de forma ndo ambigua quanto a origem do produto.

Os usuarios prévios referidos nas alineas a) a i) do paragrafo 8 estdo enumerados no

Anexo 13-E. As normas que regem a sucessdo dos direitos dos usudrios anteriores e os seus efeitos

serdo determinadas pelas leis e regulamentos nacionais de cada Estado do MERCOSUL signatéario.

10.

As indicagdes geograficas protegidas enumeradas no Anexo 13-B ndo podem tornar-se

genéricas nos territorios das Partes.

1.

Nenhuma disposi¢ao do presente Capitulo impde as Partes a obrigagdo de proteger indicagdes

geograficas que ndo estejam ou deixem de estar protegidas no seu local de origem.
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12. O presente Capitulo ndo prejudica o direito que assiste a qualquer pessoa de fazer uso

comercial do seu nome ou do nome do seu antecessor comercial, exceto se os mesmos forem
utilizados de modo a induzir o publico a erro.

ARTIGO 13.36

Direito de utilizagdo de indicacdes geograficas

1. Qualquer usuario que comercialize produtos agricolas, géneros alimenticios, vinhos, vinhos
aromatizados ou bebidas espirituosas que estejam em conformidade com as especificagdes
correspondentes podera utilizar uma indicagdo geografica ao abrigo do presente Acordo.
2. Assim que uma indicagdo geografica for protegida ao abrigo do presente Acordo, a utilizagdo
dessa denominag¢do protegida deixa de estar sujeita ao registro de usuarios ou outros 6nus.

ARTIGO 13.37

Aplicagao da protecao
Cada Parte devera assegurar as partes interessadas os meios juridicos necessarios para requerer a

protecdo efetiva prevista no Artigo 13.35, através dos meios administrativos e judiciais cabiveis, em

conformidade com os respectivos ordenamento e pratica juridicos.
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ARTIGO 13.38
Importacao, exportagdo e comercializagao

A importagdo, exportacdo e comercializa¢do de produtos que ostentem as designagdes enumeradas

no Anexo 13-B devem obedecer as leis e aos regulamentos em vigor no territorio da Parte em que

os mesmos sdo colocados no mercado.
ARTIGO 13.39
Cooperagao e transparéncia em matéria de indicagdes geograficas

1. O Subcomité de Direitos de Propriedade Intelectual a que se refere o Artigo 13.59 devera

supervisionar o bom funcionamento da presente Subse¢do e podera examinar qualquer questao

relacionada com a sua implementagdo e funcionamento. Esse subcomité sera responsavel por:

a)  proceder ao intercambio de informagdes sobre a evolucdo da legislagdo e das politicas
publicas em matéria de indicagdes geograficas e sobre qualquer outra questao de interesse
mutuo nesse dominio; €

b)  cooperar no desenvolvimento de denominagdes alternativas para os produtos que eram

comercializados por produtores de uma Parte com termos correspondentes a indicagdes

geograficas da outra Parte, especialmente nos casos sujeitos a eliminag¢do progressiva.
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2. O Subcomité de Direitos de Propriedade Intelectual podera recomendar ao Conselho de

Comércio que altere, nos termos do Artigo 22.1, paragrafo 6, alinea f):

a) o Anexo 13-A no que diz respeito as referéncias a legislagdo aplicavel nas Partes;

b) o Anexo 13-B no que diz respeito as indicagdes geograficas e ao intercambio de informagdes

para esse efeito;

c) o Anexo 13-C no que diz respeito as indicagdes geograficas; e

d) o Anexo 13-E no que diz respeito aos usuarios prévios.

3. Cada Parte devera notificar a outra sempre que uma indicagdo geografica enumerada no
Anexo 13-B deixe de ser protegida no seu territorio. Na sequéncia dessa notificagdo, o Conselho de
Comércio deve alterar o Anexo 13-B em conformidade com o Artigo 22.1, paragrafo 6, alinea f), a
fim de por termo a protegdo ao abrigo do presente Acordo. Apenas a Parte de onde o produto é
originario pode solicitar o encerramento da prote¢do, ao abrigo da presente Subse¢ao, de qualquer

indicagdo geografica enumerada no Anexo 13-B.

4. O MERCOSUL devera notificar a Unido Europeia se, apds a entrada em vigor do presente
Acordo, identificar outros usuarios prévios que cumpram os requisitos especificos estabelecidos no
Artigo 13.35, paragrafo 8, alineas a) a 1). Na sequéncia dessa notificacdo e desde que as Partes
acordem que os usuarios prévios adicionais propostos cumprem os requisitos acima referidos, o
Conselho de Comércio deve alterar o Anexo 13-E nos termos do Artigo 22.1, paragrafo 6, alinea f),

acrescentando esses usuarios prévios adicionais.
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5.  As Partes devem manter-se em contato, diretamente ou por intermédio do Subcomité de
Direitos de Propriedade Intelectual, sobre todas as questdes relacionadas a implementagao e
funcionamento da presente Subsecdo. Em especial, uma Parte pode pedir a outra Parte informagdes
sobre o regulamento de uso de um produto e suas alteragdes, assim como sobre os pontos de contato

para os efeitos de fiscalizagao.

6. O regulamento de uso de um produto, na acepcao da presente Subse¢do, ¢ o aprovado,
incluindo quaisquer alteragdes, igualmente aprovadas, pelas autoridades da Parte de cujo territorio o
produto € originario.

7. As Partes podem publicar os regulamentos de uso, ou seus respectivos resumos,
correspondentes as indicagdes geograficas da outra Parte protegidas ao abrigo da presente Subsecao
em portugués, espanhol ou inglés.

SUBSECAO 5

PATENTES

ARTIGO 13.40

Tratados internacionais

As Partes devem envidar todos os esforcos para aderirem ao Tratado de Cooperagdo em matéria de

Patentes, celebrado em Washington, em 19 de junho de 19701,

No que se refere a Unido Europeia, esta disposi¢cdo pode ser cumprida através da adesdo dos
seus Estados-Membros.
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SUBSECAO 6

VARIEDADES VEGETAIS

ARTIGO 13.41

Acordos internacionais

Cada Parte deve proteger as variedades vegetais, em conformidade com a Convengao Internacional
para a Prote¢do das Obtengdes Vegetais, celebrada em Paris, em 2 de dezembro de 1961, revista em
Genebra, em 10 de novembro de 1972 e em 23 de outubro de 1978 (Convencao da UPOV de 1978)
ou em 19 de margo de 1991 (Convengao da UPOV de 1991), cooperando na promogao da protecao

das variedades vegetais.
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SUBSECAO 7

PROTECAO DE INFORMACOES NAO DIVULGADAS

ARTIGO 13.42

Ambito da protegio em matéria de segredo comercial

1. Ao cumprir a obrigagdo, ao abrigo do Artigo 13.1, paragrafo 1, de respeitar o Acordo TRIPS,
em especial o disposto nos paragrafos 1 e 2 do Artigo 39 desse acordo, as Partes devem assegurar a
existéncia de procedimentos civis e recursos judiciais adequados para que os titulares de segredo
comercial possam impedir a aquisi¢do, utilizagcao ou divulga¢do ilegais de um segredo comercial ou
obter reparagdo por tal aquisi¢do, utilizagao ou divulgagdo ilegais, sempre que as mesmas sejam

contrarias as praticas comerciais honestas.
2.  Para os efeitos da presente Subse¢ao, entende-se por:
a)  “segredo comercial”, as informagdes que:
1)  sejam secretas, no sentido de ndo serem geralmente conhecidas ou de facil acesso, na
sua totalidade ou na configuragdo e na montagem exatas dos seus elementos
constitutivos, pelas pessoas em setores que lidam normalmente com o tipo de

informacdes em questao,

ii)  tenham valor comercial pelo fato de serem secretas, ¢
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b)

3.

iii) tenham sido objeto de esforcos razoaveis, sob as circunstancias especificas, para serem

mantidas secretas pela pessoa que detém legalmente o controle sobre elas; e

“titular do segredo comercial”, a pessoa fisica ou juridica que detém legalmente o controle

sobre um segredo comercial.

Para os efeitos da presente Subse¢do, as Partes devem considerar contrarias as praticas

comerciais honestas pelo menos as seguintes condutas:

a)

b)

a aquisicdo de um segredo comercial sem o consentimento do seu titular, sempre que
realizada mediante acesso, apropriagdo ou copia ndo autorizados de documentos, objetos,
materiais, substancias ou arquivos eletronicos, legalmente sob controle do titular do segredo

comercial, que contenham o segredo comercial ou a partir dos quais seja possivel deduzi-lo;

a utilizagdo ou divulgacdo de um segredo comercial, sempre que realizada, sem o

consentimento do seu titular, por uma pessoa que:

1)  adquiriu o segredo comercial de forma ilegal;

i1)  violou um acordo de confidencialidade ou qualquer outro dever de nao divulgar o

segredo comercial, ou

iii)  violou uma obrigacdo contratual ou qualquer outra obrigacao de limitar a utilizacao do

segredo comercial; e
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4,

A aquisi¢do, utilizagdo ou divulgacao de um segredo comercial, sempre que efetuada por uma
pessoa que, no momento da sua aquisi¢do, utilizagcdo ou divulga¢ao, tivesse ou devesse ter
tido conhecimento, nas circunstancias especificas, de que o segredo comercial tinha sido
obtido direta ou indiretamente de outra pessoa que o estava a utilizar ou a divulgar

ilegalmente na acepc¢do da alinea b).

Uma Parte ndo serd obrigada a considerar que qualquer uma das seguintes condutas seja

contraria as praticas comerciais honestas ao abrigo da presente Subseg¢ao:

a)

b)

d)

5.

descoberta ou criagdo independente, por uma pessoa, das informagdes pertinentes;
engenharia reversa de um produto por uma pessoa que possua legalmente esse produto e ndo
esteja sujeita a qualquer dever juridicamente valido de limitar a aquisicao das informagdes

pertinentes;

aquisi¢do, utilizagdo ou divulgacao de informagdes exigida ou permitida pelo ordenamento

juridico da Parte em questdo; ou

utilizagdo, pelos trabalhadores, da experiéncia e das competéncias adquiridas de forma

honesta no decurso normal de seu vinculo empregaticio.

Nenhuma disposicao da presente Subsecdo pode ser interpretada de forma a restringir a

liberdade de expressao e de informacao, incluindo a liberdade de imprensa, tal como protegidas nas

jurisdi¢des de cada uma das Partes.
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ARTIGO 13.43

Procedimentos judiciais e vias de reparacdo de carater civel de segredos comerciais

1.  As Partes devem assegurar que qualquer pessoa que participe nos procedimentos civis
judiciais a que se refere o Artigo 13.42, ou que tenha acesso a documentos que fagam parte do
processo judicial, ndo seja autorizada a utilizar ou divulgar qualquer segredo comercial ou alegado
segredo comercial que as autoridades judiciais competentes, em resposta a um pedido devidamente
fundamentado de uma parte interessada, tenham identificado como confidencial e do qual essa

pessoa tenha tomado conhecimento em resultado dessa participagdo ou desse acesso ao processo.

2. Nos procedimentos civis judiciais a que se refere o Artigo 13.42, as Partes devem assegurar

que as respectivas autoridades judiciais tenham, pelo menos, poderes para:

a)  decretar medidas cautelares, estabelecidas na respectiva legislacdo e regulamentacdo, para
impedir a aquisi¢do, utilizagdo ou divulgac¢do de um segredo comercial de modo contrario as

praticas comerciais honestas;

b)  decretar medidas inibitorias para impedir a aquisi¢ao, utiliza¢do ou divulgacdo de um segredo

comercial de modo contrario as praticas comerciais honestas;

¢)  ordenar a pessoa que sabia ou deveria saber que estava adquirindo, utilizando ou divulgando o
segredo comercial de modo contrario as praticas comerciais honestas que pague ao titular do
segredo comercial uma indenizagdo adequada ao prejuizo efetivamente sofrido em

consequéncia da aquisi¢do, utilizagcdo ou divulgacao ilegal do segredo comercial;
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d)

3.

adotar medidas especificas para preservar a confidencialidade de um segredo comercial ou de
um alegado segredo comercial mencionado no decurso de um processo civel relacionado com
a alegada aquisicao, utiliza¢do ou divulgacdo de um segredo comercial de modo contrario as
praticas comerciais honestas; essas medidas especificas podem incluir, em conformidade com
o direito da Parte em questdo, a limita¢do do acesso a determinados documentos, na totalidade
ou em parte, bem como a limitacdo do acesso a audiéncias e aos correspondentes registros ou
transcrigdes e a disponibilizacdo de uma versao ndo confidencial da decisdo judicial da qual

tenham sido retirados ou ocultados os excertos que contém segredos comerciais; €
impor sang¢des as partes ou a outras pessoas sujeitas a jurisdi¢do do 6rgdo jurisdicional em
questao pela violagdo de decisdes judiciais relativas a prote¢do de um segredo comercial ou

um alegado segredo comercial tomadas nesses processos.

Uma Parte ndo pode ser obrigada a prever os procedimentos ¢ as vias de reparagdo judiciais a

que se refere o Artigo 13.42 se a conduta contraria as praticas comerciais honestas tiver sido

praticada, em conformidade com o direito dessa Parte, para revelar ma conduta, irregularidade ou

atividade ilegal ou para os efeitos de protecao de um interesse legitimo reconhecido por lei.
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SECAO C

APLICACAO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

SUBSECAO 1
APLICACAO CIVEL E ADMINISTRATIVA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL
ARTIGO 13.44
Obrigacdes gerais
1.  Cada Parte reafirma os compromissos que lhe incumbem por for¢a do Acordo TRIPS, em
especial da Parte III desse acordo, e devera assegurar a aplicagao dos direitos de propriedade
intelectual em conformidade com a respectiva legislagao e no quadro da respectiva ordem e préatica
juridicas.
2. Para os efeitos da presente Secao, entendem-se por “direitos de propriedade intelectual”, salvo

disposi¢do em contrario, os direitos de propriedade intelectual definidos no Artigo 13.3, paragrafo

1, com excegdo daqueles a que se referem os Artigos 13.42 e 13.43.

EU/MERCOSUR/ITA/br 346



3. Os procedimentos! adotados, mantidos ou aplicados para implementar a presente Se¢io
devem ser eficazes, justos e equitativos, ndo podendo ser desnecessariamente complexos ou
0nerosos, prever prazos irrazoaveis ou implicar atrasos injustificados, e devem ter um efeito
dissuasor da pratica de novas infragdes. As Partes tém em conta a necessaria proporcionalidade
entre a infragao, os direitos de todas as partes envolvidas, os interesses de terceiros e as medidas,

reparacgdes e sanc¢oes aplicaveis.

4.  As Partes deverdo aplicar os procedimentos a que se refere o paragrafo 3, relativos a aplicagao
dos direitos de propriedade intelectual, de modo a evitar criar obstaculos ao comércio legitimo ¢ a

assegurar salvaguardas contra eventuais abusos.

5. Os Artigos 13.44 a 13.58 ndo criam qualquer obrigacao para as Partes de instituir um sistema
judicial para a aplicagdo dos direitos de propriedade intelectual distinto do regime geral de
aplicacao da lei, em conformidade com a legislagdo dessa Parte, nem afetam a capacidade das

Partes de fazerem cumprir a sua legislacdo em geral.
ARTIGO 13.45
Pessoas com legitimidade para requerer a aplicagao dos procedimentos
Cada Parte reconhecera, pelo menos, as seguintes pessoas legitimidade para requerer os
procedimentos relativos a aplicacao dos direitos de propriedade intelectual previstos na presente
Secdo e na Parte III do Acordo TRIPS, em conformidade com a legislagdo em vigor onde o

procedimento se realize:

a) titulares de direitos de propriedade intelectual;

1 Para os efeitos da presente Secdo, a expressao “procedimentos” inclui as medidas e as vias de
reparagao.
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b) titulares de licencas exclusivas, quando autorizados pelos titulares dos direitos; e

c) organismos de gestdo coletiva de direitos de propriedade intelectual que sejam juridica e
expressamente reconhecidos como tendo o direito de representar os titulares de direitos de

propriedade intelectual.

ARTIGO 13.46

Meios de prova

1.  Cada Parte devera garantir que as autoridades judiciais competentes disponham dos poderes
necessarios para, a pedido de uma Parte que tenha apresentado provas razoavelmente disponiveis
para fundamentar as alegagdes de que o seu direito de propriedade intelectual foi ou estéd prestes a
ser violado, ordenar medidas cautelares rapidas e eficazes para preservar provas pertinentes da

alegada violagdo, observada a protecdo das informacdes confidenciais!.

2. As medidas cautelares a que se refere o paragrafo 1 podem incluir a descricao pormenorizada,
com ou sem coleta de amostras, ou a apreensao efetiva dos bens alegadamente ilicitos e, sempre que

apropriado, dos documentos a eles referentes.

Para os efeitos do presente Artigo, as “informagdes confidenciais” podem incluir dados
pessoais.
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3. Em caso de contrafa¢do de marcas ou de pirataria de obras protegidas por direitos autorais em
escala comercial!, cada Parte deve tomar as medidas necessarias para permitir as autoridades
judiciais competentes ordenarem, quando apropriado, apds apresentagdo de um pedido nesse
sentido, e, se necessario, para determinar a existéncia e magnitude de uma infracao, a transmissao
de documentos bancarios, financeiros ou comerciais relevantes sob o controle da parte oponente,

observada a protecao de informagdes confidenciais.

4.  Cada Parte devera assegurar que as autoridades judiciais tenham competéncia para
condicionar as medidas destinadas a preservar os elementos de prova ao deposito, pelo requerente,
de uma caucdo adequada ou de uma garantia equivalente destinada a assegurar a indenizacao por

qualquer prejuizo sofrido pelo requerido.

5. Nos casos em que as medidas de preservacao da prova sejam revogadas ou deixem de
produzir efeitos por for¢a de qualquer acdo ou omissao do requerente, bem como nos casos em que
se constate posteriormente nao ter havido violagdo ou ameaga de violagao de um direito de
propriedade intelectual, as autoridades judiciais deverdo ter competéncia para ordenar ao
requerente, a pedido do requerido, que pague a este ultimo uma indenizacao adequada para reparar

quaisquer danos causados por essas medidas.

1 Uma Parte pode ampliar a aplicagdo do presente paragrafo a outros direitos de propriedade
intelectual.
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ARTIGO 13.47

Direito de informacao
1.  As Partes deverao assegurar que, nos casos de violagdo de direitos de propriedade intelectual
e em resposta a um pedido justificado e razoavel do requerente, as autoridades judiciais
competentes possam ordenar que o infrator ou qualquer outra pessoa fornega informagdes
relevantes sobre a origem e as redes de distribuicdo dos bens ou dos servigos que violem os direitos
de propriedade intelectual.
2. Para os efeitos do presente Artigo:

a)  entende-se por “qualquer outra pessoa” uma pessoa que tenha sido:

1) encontrada na posse dos bens que violam os direitos de propriedade intelectual em

escala comercial,

i1)  encontrada utilizando, em escala comercial, servigcos que violem os direitos de

propriedade intelectual,

i) encontrada prestando, em escala comercial, servigos utilizados em atividades que

violem os direitos de propriedade intelectual, ou

iv) indicada pelas pessoas a que se referem as subalineas 1) a iii) como tendo participado na

producao, fabricac¢do ou distribui¢do dos bens ou na prestagao dos servigos.
b) as “informagdes relevantes” podem incluir elementos referentes a qualquer pessoa envolvida

na infragdo ou alegada infracdo em escala comercial, bem como aos meios de producao e

redes de distribui¢ao dos bens ou servigos.
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d)

1.

O presente Artigo nao prejudica a aplicagdo de outras leis e regulamentos que:

confiram ao titular dos direitos o direito a receber informag¢des mais pormenorizadas;

regulamentem a utilizagdo, em procedimentos civis, das informag¢des comunicadas nos termos

do presente Artigo;

disciplinem a responsabilidade por uso indevido do direito a informacao;

confiram a possibilidade de recusar a prestagdo de informacdes que possam obrigar a pessoa a

que se refere o paragrafo 1 a admitir o seu proprio envolvimento ou o de familiares proximos;

ou

regulamentem a prote¢do da confidencialidade das fontes de informacdo ou o tratamento de

dados pessoais.

ARTIGO 13.48

Medidas provisorias e cautelares

Cada Parte devera estabelecer que as respectivas autoridades judiciais tenham poderes para

ordenar medidas provisorias e cautelares rapidas e eficazes, incluindo medidas liminares contra uma

parte ou, se for o caso, contra uma terceira parte, em relagdo as quais essa autoridade é competente,

para impedir a infragcdo a um direito de propriedade intelectual e, em especial, para impedir que

bens ilicitos ingressem nos circuitos comerciais.
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2. Devera poder ainda ser concedida uma medida liminar para ordenar a apreensdo ou a entrega
de bens suspeitos de infringirem direitos de propriedade intelectual, a fim de impedir a sua entrada

ou circulacdo nos circuitos comerciais.

3. Em caso de alegadas infragdes cometidas em escala comercial, as Partes devem assegurar que,
se o requerente demonstrar a existéncia de circunstancias que possam comprometer a recuperagao
de danos, as autoridades judiciais tenham competéncia para ordenar a apreensdo cautelar dos bens
moveis e imoveis do alegado infrator, incluindo o congelamento das suas contas bancarias e outros
bens. Com esse fim, cada Parte devera assegurar que as autoridades competentes tenham poder para
ordenar a apresentacao de documentos bancarios, financeiros ou comerciais ou o devido acesso as

informagdes pertinentes.

4. As autoridades judiciais deverao ter competéncia para exigir do requerente que forneca
clementos de prova razoavelmente disponiveis que lhes permitam concluir com um grau de certeza
suficiente que o requerente € o titular do direito e que esse direito esta sendo violado ou que a sua
violagdo ¢ iminente, e para ordenar ao requerente que preste uma caugdo ou uma garantia

equivalente suficiente para proteger o requerido e para prevenir abusos.
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ARTIGO 13.49

Medidas de compensacao

1.  Cada Parte devera assegurar que, a pedido do requerente e sem prejuizo de qualquer
indenizacao devida ao titular do direito em razdo de uma infracdo, e sem qualquer compensagao, as
autoridades judiciais competentes possam ordenar a destrui¢do, ou, pelo menos, a retirada definitiva
dos circuitos comerciais, dos bens que se constate violarem direitos de propriedade intelectual.
Esses bens poderdo ser utilizados para o interesse publico. As autoridades judiciais deverdo também
ter competéncia para determinar que os materiais e instrumentos que tenham sido
predominantemente utilizados na fabricacdo dos bens em infragao sejam, sem qualquer
compensagao, retirados dos circuitos comerciais de modo a minimizar os riscos de novas infragdes.
Na analise desses pedidos, as autoridades judiciais competentes deverdo ter em conta a necessaria
proporcionalidade entre a gravidade da infrag¢do e as medidas de compensacgao decretadas, assim

como os interesses de terceiros.
2. As autoridades judiciais competentes das Partes deverao ter competéncia para determinar que

essas medidas sejam executadas as custas do infrator, salvo se forem invocadas razdes especificas

para ndo proceder dessa forma.
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ARTIGO 13.50

Medidas liminares

As Partes garantirdo que, quando uma decisdo judicial constatar uma violagdo de um direito de
propriedade intelectual, as autoridades judiciais competentes possam impor ao infrator, ou a um
eventual terceiro em relagdo ao qual a autoridade judicial seja competente, uma medida liminar que

impeca a continuagdo dessa violacao.

ARTIGO 13.51

Medidas alternativas

As Partes podem prever que, nos casos apropriados, e a pedido da pessoa sujeita as medidas
previstas nos Artigos 13.49 ou 13.50, as autoridades judiciais possam determinar o pagamento a
parte lesada de uma compensagao pecuniaria, em alternativa a aplicacdo das medidas previstas nos
referidos artigos, se essa pessoa tiver atuado sem dolo nem negligéncia, se a execu¢ao das medidas
em questao implicar para ela um dano desproporcional, ou se a referida compensagdo pecunidria se

afigurar razoavelmente satisfatoria para a parte lesadal.

1 Ao decidir o que ¢ “razoavelmente satisfatério”, o juiz pode tomar em consideragdo o

interesse publico.
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ARTIGO 13.52
Indenizacao por perdas e danos

1.  Cada Parte deve garantir que as autoridades judiciais tenham competéncia para, a pedido da
parte lesada, ordenar a um infrator implicado em atividades que infringem direitos de propriedade
intelectual, com conhecimento de causa ou presumindo-se que o tenha, que pague ao titular do
direito uma indenizagdo adequada para compensar o prejuizo por este efetivamente sofrido devido a
violagdo do direito de propriedade intelectual. Ao fixar o valor da indenizag¢do, as autoridades

judiciais competentes:

a) levarao em conta todos os aspectos pertinentes, como as consequéncias econdmicas negativas,
incluindo os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos! obtidos
pelo infrator e, caso aplicavel, outros elementos para além dos fatores econdmicos, como os

danos morais causados pela violacao ao titular do direito; ou

b) em alternativa a alinea a), poderdo, caso aplicavel, fixar a indenizagdo em um montante
global, com base em elementos como, pelo menos, o valor das remuneracgdes ou dos direitos
que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorizagdo para utilizar o direito de

propriedade intelectual em questdo.

1 Os “lucros indevidos” s@o os resultantes da infracdo, em conformidade com a legislagdo de
uma Parte.
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ARTIGO 13.53
Custas e despesas judiciais

Cada Parte devera assegurar que suas autoridades judiciais tenham competéncia, quando cabivel,
para determinar, ao término de processos judiciais civeis relativos a aplicagdo de direitos de
propriedade intelectual, que a parte vencedora seja ressarcida pela parte vencida das custas
processuais e outras despesas, como previsto na legislagdo da Parte em questao.

ARTIGO 13.54

Publicagdo das decisdes judiciais

Cada Parte devera assegurar que suas autoridades judiciais tenham competéncia para determinar a
publicagdo da decis@o em casos de violagdo de um direito de propriedade intelectual, a menos que
tal medida ndo seja proporcional a gravidade da infragao.

ARTIGO 13.55

Presuncao de autoria ou de titularidade

Cada Parte devera prever, ao menos com relacdo a medidas provisdrias requeridas em processos
civeis envolvendo direitos de autor e direitos conexos, a presuncao de que, até prova em contrario, a
pessoa ou entidade cujo nome ¢ indicado da forma habitual como sendo o autor ou o titular do

direito conexo da obra ou do material protegido ¢ efetivamente o titular designado do direito dessa

obra ou desse material.
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ARTIGO 13.56
Conscientizagdo do publico
As Partes deverao adotar as medidas necessarias para promover a conscientizagao do publico sobre
a prote¢ao da propriedade intelectual, inclusive por meio de projetos educativos e de divulgacao
acerca do uso dos direitos de propriedade intelectual, bem como sobre sua aplicacao.

SUBSECAO 2

FISCALIZACAO NAS FRONTEIRAS

ARTIGO 13.57

Consisténcia com 0 GATT e com o Acordo TRIPS

Ao implementar medidas de fiscalizag@o na fronteira, por suas autoridades aduaneiras, para fazer
respeitar os direitos de propriedade intelectual, independentemente de as medidas serem ou nao
abrangidas pelo presente Capitulo, as Partes deverdo garantir a sua compatibilidade com as
obrigagdes que lhes incumbem no dmbito do GATT e do Acordo TRIPS, em especial o Artigo V do
GATT e o Artigo 41 e a Parte III, secdo 4, do Acordo TRIPS.

EU/MERCOSUR/ITA/br 357



ARTIGO 13.58

Medidas de fronteiras

1. No que diz respeito aos bens sob controle aduaneiro, cada Parte devera adotar ou manter
procedimentos ao abrigo dos quais o titular de um direito possa apresentar um pedido as autoridades
aduaneiras para que suspendam a liberagdo ou retenham os bens que se suspeite resultarem, pelo
menos, da contrafacdo de marcas, da pirataria de direitos de autor e direitos conexos em escala

comercial ou de uma violagao de indicacdes geograficas (a seguir designados por “bens suspeitos”).

2. As Partes ndo sdo obrigadas a aplicar os procedimentos previstos na presente Subse¢ao aos

bens em transito.

3. Cada Parte deverd incentivar a utilizagdo de sistemas eletronicos que permitam as autoridades

aduaneiras gerir os pedidos deferidos ou registrados.

4.  Cada Parte devera assegurar que as autoridades aduaneiras comuniquem ao requerente, em

um prazo razoavel, se o pedido foi deferido ou registrado.

5. Cada Parte devera estabelecer que esse pedido ou registro se aplique a remessas multiplas,

sempre que permitido pela legislagdo da Parte em questdo.
6.  Cada Parte podera estabelecer que as respectivas autoridades aduaneiras tenham poderes, no
que diz respeito aos bens sob controle aduaneiro, para suspender a libera¢do ou reter bens suspeitos

por sua propria iniciativa.

7. Cada Parte devera assegurar que suas autoridades aduaneiras possam utilizar andlises de risco

para identificar os bens suspeitos.

EU/MERCOSUR/ITA/br 358



8. Cada Parte podera dispor de procedimentos administrativos ou judiciais, em conformidade
com sua respectiva legislagao, que permitam a destrui¢cao de bens suspeitos quando as pessoas
envolvidas aceitarem ou ndo se opuserem a sua destruicdo. Se esses bens ndo forem destruidos, as
Partes deverao assegurar que sejam retirados do circuito comercial de modo a evitar causar danos

ao titular do direito.

9. As Partes ndo serdo obrigadas a aplicar o presente Artigo as importagdes de bens colocados
no mercado de um outro pais pelos detentores dos direitos ou com o seu consentimento. Uma Parte
podera excluir da aplicacdo do disposto no presente Artigo os bens sem valor comercial

transportados na bagagem pessoal de viajantes.

10. As Partes deverdo assegurar que as respectivas autoridades aduaneiras mantenham um dialogo
permanente e promovam a cooperagdo com as partes interessadas e com outras autoridades
responsaveis por garantir a aplicacdo dos direitos de propriedade intelectual referidos no paragrafo

1.

11. As Partes deverdo cooperar no que diz respeito ao comércio internacional de bens suspeitos e,

em especial, ao compartilhamento de informagdes sobre esse comércio.
12.  Sem prejuizo de outras formas de cooperagdo, o Anexo 4-A aplica-se as violagdes da

legislagdo em matéria de direitos de propriedade intelectual cuja execugdo ¢ da competéncia das

autoridades aduaneiras nos termos do presente Artigo.
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SECAO D

DISPOSICOES FINAIS

ARTIGO 13.59
Subcomité de Direitos de Propriedade Intelectual
1. O Subcomité de Direitos de Propriedade Intelectual, instituido nos termos do Artigo 22.3,
paragrafo 4, desempenhard as seguintes atribuigdes, para além das enumeradas nos Artigos 13.39 e
22.3:

a) intercambio de informagdes:

1)  sobre o enquadramento normativo dos direitos de propriedade intelectual e as regras

aplicaveis para assegurar a sua protecao e aplicagdo, e

i1)  relacionadas com o dominio publico nos territérios das Partes; e

b) intercambio de experiéncias sobre:

1)  os progressos relativos a legislacdo,

i1)  aaplicacdo dos direitos de propriedade intelectual, ¢

iii) aaplicagdo das normas por autoridades aduaneiras, forgas policiais e organismos

administrativos e judiciais, a nivel central e descentralizado.
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d)

d)

ARTIGO 13.60

Cooperagado

A fim de facilitar a aplicagdo do presente Capitulo, as Partes deverdo cooperar:

no ambito do Subcomité de Direitos de Propriedade Intelectual;

nos foros internacionais;

através de diferentes 6rgaos publicos; ou

de outras formas consideradas adequadas.

As éreas de cooperagdo incluem as seguintes atividades:

coordenacgao destinada a impedir a exportacao de bens contrafeitos, inclusive em colaboracao

com outros paises;

assisténcia técnica, capacitacao, intercambio e formacao de pessoal;

protecdo e aplicacdo dos direitos de propriedade intelectual e divulgagdo de informacdo a esse

respeito, inclusive junto dos circulos empresariais e da sociedade civil;

conscientizacao publica dos consumidores ¢ dos titulares dos direitos, ¢ refor¢o da cooperagao

institucional, em especial entre institutos de propriedade intelectual,;
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g)

h)

L.

promogao ativa da conscientiza¢do e educacao do publico em geral sobre as politicas relativas

aos direitos de propriedade intelectual;

didlogo com as MPMEs, inclusive em eventos ou encontros voltados para esse segmento,

acerca da utilizagao, protecao e aplicagdo dos direitos de propriedade intelectual;
aplicagdo da Convengao sobre a Diversidade Bioldgica e seus instrumentos conexos ¢
regimes nacionais sobre o acesso aos recursos genéticos € conhecimentos tradicionais

associados, inovagdes e praticas; €

facilitacdo de iniciativas voluntdrias das partes interessadas para reduzir a violagao dos

direitos de propriedade intelectual, inclusive na internet ¢ em outros mercados.

CAPITULO 14

MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

ARTIGO 14.1

Principios gerais

As Partes reconhecem que as MPMEs contribuem significativamente para o comércio, o

crescimento econdmico, 0 emprego € a inovagao. As Partes reiteram sua intengao de apoiar o

crescimento ¢ o desenvolvimento das MPMEs, refor¢ando sua capacidade para participar ¢ se

beneficiar das oportunidades criadas pelo presente Acordo.
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