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RESUMO

Este estudo tem como objetivo geral contrastar as diferencas e similitudes
das decisdes judiciais de acdes em ambito civel, referente a titularidade do software
nos Tribunais de Justica dos Estados do Parana, Rio de Janeiro e Sdo Paulo.
Realizou-se o recorte temporal que utilizou dados desde 2016 até 2019, intervalo
que concentra mais de 50% dos acérdaos em matéria de programa de computador
entre 2010 e 2019. A razdo de a amostra do estudo considerar os julgados
proferidos nos Estados-membros mencionados deu-se em funcido de tratar-se dos
trés Estados que mais investem em Ciéncia e Tecnologia no Pais. A metodologia
utilizada na presente pesquisa possui uma abordagem documental de carater
quantitativo, por meio de método dedutivo, em que se utilizam legislacbes e
decisdes judiciais como fontes de dados e, qualitativo que se da pela analise
comparativa dos elementos processuais e das decisdes judiciais retiradas da base
jurisprudencial dos sistemas de processo eletrénico. Como resultados, tem-se que
as maiores demandantes das acdes dessa natureza no Brasil sdo empresas
estrangeiras, e a titular que mais requer a tutela juridica para protecdo de seus
software € a Microsoft Corporation. Conclui-se que os julgados paradigmas, REsp n°
1.403.865/SP e n° 1.185.943/RS, do Superior Tribunal de Justica (STJ), tornaram-se
referéncias para o embasamento do décuplo do valor do software multiplicado pela
quantidade de licengas irregulares, sendo esta a condenagdo majoritaria nos
Tribunais analisados.

Palavras chave: Software; Programa de Computador; Titularidade; Propriedade
Intelectual; Jurisprudéncia.



ABSTRACT

This study has the general objective of contrasting the differences and
similarities of the judicial decisions of lawsuits in civil area regarding the ownership of
the software in the Courts of Justice of the States of Parana, Rio de Janeiro and Sao
Paulo. The research data time frame was from 2016 to 2019, an interval which
concentrates more than 50% of the judgments in the matter of computer programs
between 2010 and 2019. The reason for the sample of the study to consider the
judgments given in the aforementioned States was due to the fact that these are the
three States that most invest in Science and Technology in the country. The
methodology used in this research is based on a quantitative documentary approach,
through deductive method, using legislation and judicial decisions as data sources.
The paper is also based on a qualitative approach, though the comparative analysis
of procedural elements and judicial decisions taken from the Courts electronic
process systems basis. The work concludes from these main plaintiffs in this nature
in Brazil are foreign companies, and the holder who most requires legal protection in
order to protect their software ownership is Microsoft Corporation. It is concluded that
the paradigms decisions, REsp n° 1.403.865/SP and n° 1.185.943/RS, of the
Superior Court of Justice (STJ), became reference to the value parameter, setting as
basis ten times the value of the software multiplied by the number of irregular
licenses, this being most of the condemnation decisions in the analyzed Courts of
Law.

Keywords: Software; Computer Program; Ownership; Intellectual Property;
Jurisprudence.
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1 INTRODUGAO

O “Estudo do Mercado Brasileiro de Soffware — Panorama e Tendéncias de
20207, elaborado pela International Data Corporation (IDC), empresa multinacional
de consultoria e inteligéncia de mercado com foco em Tecnologia da Informagao
(TI), por encomenda da Associacéo Brasileira das Empresas de Software (ABES),
relata que o Brasil ocupa o 10.° lugar no posicionamento mundial de investimentos
em TI, alcangando US$ 44,3 bilhdes por ano. Trata-se do terceiro resultado positivo
apos as altas de 2017 e 2018, e o Brasil representa 40,7% do mercado da América
Latina (ABES, 2020).

Os numeros apresentados denotam a grandeza do setor de Tl no Brasil e
quao importante é a pesquisa sobre o tema ora abordado, diante do desafio para
que a legislagédo acompanhe a evolugao da tecnologia.

A Business Software Alliance (BSA), principal agéncia defensora do setor
global do software perante governos € o mercado internacional, apresentou a
Pesquisa Global intitulada The Software Alliance, que compreende um estudo
bianual também elaborado pela IDC, e cuja versdo mais recente foi realizada em
2018, em que apresentou a indicacdo de que 43% dos software instalados em
computadores brasileiros ndo estdo devidamente licenciados, o que representa um
prejuizo para as empresas de US$1,7 bilhdes. O estudo também argumenta que os
ataques cibernéticos s&o os principais riscos da utilizagdo dos software irregulares
devido a falta de seguranga que este tipo de software oferece (BSA, 2018).

Diante destas consideracoes, € possivel perceber a atualidade e relevancia
do assunto, de modo que esta pesquisa, como forma de contribuir com o tema, tem
como objeto a tutela da titularidade do software no Brasil. O seu objetivo geral é
contrastar as diferencgas e similitudes das decisdes judiciais das a¢cdes no tocante a
titularidade do software, em ambito civel, nos Tribunais de justica dos Estados do
Parana, Rio de Janeiro e S&o Paulo, referente aos anos de 2016 a 2019.

Diante de um cenario de revolugéo tecnoldgica, volta-se a atengdo para a
area de software no Brasil. Nesse sentido este trabalho busca responder se ha
uniformidade no procedimento e na aplicacdo das sangdes nos casos de violagao de
titularidade de software nos Estados do Parana, Rio de Janeiro e S&o Paulo entre os

anos de 2016 a 2019, quem sao os principais demandantes, quais 0s mecanismos



processuais prevalentes e se ha alguma coeréncia na aplicacdo de sangdes pela
violagao dos direitos autorais relacionados as licengas de software.

A razdo de a amostra do estudo considerar os julgados proferidos nos
Estados-membros mencionados deu-se em fungao de tratar-se dos trés Estados que
mais investem em Ciéncia e Tecnologia no Pais, conforme Relatério da Evolugao
dos Indicadores Nacionais de Ciéncia, Tecnologia e Inovagao de 2019, elaborado
pelo Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo. Sdo Paulo' ocupa o primeiro
lugar no posicionamento, seguido do Rio de Janeiro e Parana (MCT]I, 2020).

Os objetivos especificos deste trabalho sao: i) apresentar as formas de
protecao juridica de software no Brasil, quanto a sua definigao, protecéao, legislagéo,
titularidade, formas de comercializagdo e infragdes; i) analisar as informacgdes
constantes das acgbes de uso irregular de licenga de soffware em cada Estado-
membro mencionado, conforme categoria de analise contendo os seguintes
indicadores: principais players®; tempo de duracdo do processo; provas de
titularidade; pericia técnica ou prova técnica simplificada; honorarios do perito;
laudos; sentenca conforme a fundamentacao juridica; dispositivo da sentencga;
apresentacao de recursos; reforma da decisdo; e montante da condenacao; e iii)
cotejar as decisdes judiciais, mediante a verificagdo de similitudes ou divergéncias
dos indicadores mais relevantes.

O recorte temporal da pesquisa corresponde ao intervalo compreendido
entre os anos de 2016 e 2019, periodo este que corresponde a mais de 50% dos
acordaos prolatados no ambito civel sobre a matéria no periodo de 2010 a 2019°.

A metodologia utilizada na presente pesquisa € de natureza aplicada, pois
busca gerar conhecimentos para a aplicagdo pratica, tendo carater descritivo.
Quanto aos procedimentos, em um primeiro momento € uma pesquisa bibliografica
de abordagem qualitativa, pois foi feita a partir do levantamento de referéncias
tedricas sobre o Direito Autoral e Direito Industrial, mediante a revisdo de livros e
artigos cientificos.

Em um segundo momento, a pesquisa € documental de abordagem
quantitativa, pois utilizou fontes constituidas por material ja elaborado, tal como a

legislagdo e as decisdes judiciais da base de dados dos Tribunais de Justica dos

' Anexo — Tabela 18, pag. 57.

2 Entenda-se como players, os principais atores do mercado de software, pessoas juridicas que serao
identificadas como requerentes nas agdes judiciais analisadas.

® Anexo — Tabela 17, pag. 57.



Estados* do Parana, Rio de Janeiro e Sdo Paulo, como forma de levantamento para
identificar as acdes ajuizadas, além de informagdes diversificadas tais como
graficos, tabelas e relatorios.

As buscas ocorreram por meio das bases jurisprudenciais citadas,
obedecendo ao recorte temporal definido. Nos Estados do Parana e Rio de Janeiro,
a busca aconteceu mediante a utilizagcdo das seguintes palavras-chave e conector:
“Software” OU "Programa de Computador".

Quanto ao Estado do Parana realizou-se a selecdo de busca por meio do
campo: pesquisa livre.® No Estado do Rio de Janeiro, a pesquisa foi efetuada com a
selecdo de estudo por meio do campo: pesquisa livre e selecdo da competéncia:
civel e ramo do Direito: Direito Civil.

Em relacdo ao Estado de Sao Paulo, a busca foi elaborada por meio das
palavras-chave e conector: Software E "Programa de Computador”, mediante a
opcgao de pesquisa por sindnimos. Havendo também a restricao referente a classe,
com a opgao por: Processo Civel e delimitagdo dos seguintes assuntos: Software,
Direito Autoral, Programa de Computador e Propriedade Intelectual. Quanto ao
recorte temporal, a busca foi feita ano a ano, dado que o sistema nao permite busca
de todo o periodo em uma unica vez.

A partir dos dados levantados nas buscas realizadas, utilizou-se do método
dedutivo para a elaboragdo do processo de analise. Na sequéncia, realizou-se o
cotejo das informagdes coletadas da base jurisprudencial. Este topico teve uma
abordagem qualitativa, em que foi feita a analise comparativa dos elementos
processuais mais relevantes e das decisdes judiciais, com base no rol de
indicadores a seguir:

i) principais players, se pessoa juridica ou pessoa fisica;

ii) o tempo de duragéo do processo (utilizando-se como contagem do prazo

a data de ajuizamento da acdo e, como final, a data da prolacdo do

acordao);

iii) a prova de titularidade e qual o meio utilizado para comprova-la;

iv) o valor da causa;

v) a existéncia de ajuizamento de agao preparatéria;

* Bases de jurisprudéncia eletronica nos sites dos Tribunais de Justica do Parana, Rio de Janeiro e
Séo Paulo.

®> A forma de busca foi distinta para cada estado, visto que cada um deles utiliza uma base de dados
prépria e com campos especificos e distintos em comparagdo com as outras bases pesquisadas.



vi) a pericia técnica ou prova técnica simplificada, com a verificagdo se
houve ou ndo a substituicao da pericia ao longo do processo e qual o status
do laudo;

vii) os honorarios do perito e a sua forma de pagamento;

viii) a quesitagao técnica pelas partes e/ou pelo juiz;

ix) a sentenga, por meio da analise da sua fundamentacgao juridica; ou seja,
qual o embasamento técnico-juridico da decisao referente ao tema
denominado titularidade do software, mediante a analise da apreciagcao da
prova pericial pelo juiz para o embasamento de sua decisédo; a analise dos
posicionamentos doutrinarios convergentes e divergentes; bem como a
jurisprudéncia trazida aos autos pelo magistrado como forma de alicercar a
sua tomada de decisao no caso concreto;

x) o dispositivo da sentenca; ou seja, a conclusao do magistrado mediante a
analise da resposta juridica ao caso apresentado;

xi) o valor da condenacéao;

xii) os embargos de declaragéo, que sdo o recurso cabivel de decisdes que
apresentem obscuridade, contradicdo ou omissdo de ponto ou questdo
sobre o qual deveria o juiz pronunciar-se;

xiii) o recurso de apelagao, que é o recurso cabivel contra a sentenca;

xiv) o0 acordao, a revisao pelo 2°. grau de jurisdigdo da sentenca de 1° grau.

Os indicadores analisados foram apresentados para demonstrar a visao

global do processo e como essas variaveis comportam-se e contribuem para o

deslinde da acg&o, podendo interferir significativamente nos resultados.

O presente estudo, esta dividido em 5 itens. Apresenta-se no item 1 a

introducdo ao tema, a problematizagao e os objetivos da pesquisa, bem como a

metodologia utilizada para alcancar os objetivos propostos.

No item 2, estdo presentes os pressupostos tedricos necessarios para a

compreensao da analise de dados que contém as definicdes, formas de protecéo,

titularidade, comercializagao e principais infragdes cometidas referentes ao software.

O item 3 constitui o cerne da pesquisa e demonstra os dados coletados nos

referidos Estados-membros. A analise das decisdes judiciais individualizadas por

Estado esta disposta em graficos e tabelas.

O item 4 faz o cotejo das decisdes objeto de estudo no item 3.



As consideracgdes finais estao contidas no item 5, no qual é possivel verificar

as conclusdes e contribuicdes do presente trabalho para estudos futuros.

2 O SOFTWARE

O campo de estudo denominado “Propriedade Intelectual” compreende a
Propriedade Industrial, os Direitos Autorais e também outros direitos relativos a bens
imateriais, o software e/ou o programa de computador sao alcangados por esta area
do Direito (BARBOSA, 2003).

Quanto a distingao entre software e programa de computador, esclarece-se
que o software é mais amplo na medida em que abrange, além do programa de
computador, a descricdo detalhada dos programas, as suas instrugcbes para a
codificagdo, a documentagao auxiliar e os demais materiais de apoio (WACHOWICZ,
2004).

A definicao de programa de computador é apresentada no artigo 1°., da Lei

n° 9.609/1998, também conhecida como a Lei do Software:

Programa de computador € a expressao de um conjunto organizado de
instrucées em linguagem natural ou codificada, contida em suporte fisico de
qualquer natureza, de emprego necessario em maquinas automaticas de
tratamento da informacao, dispositivos, instrumentos ou equipamentos
periféricos, baseados em técnica digital ou analoga, para fazé-los funcionar
de modo e para fins determinados (BRASIL. 1998a, n. p.).

Afastando-se um pouco da definicdo técnica, apresentam-se outras
abordagens: programa de computador é também compreendido por um conjunto de
instrucdes embutidas em um suporte fisico, hardware ou maquina que opera para
que este suporte funcione por meio das orientagcées determinadas pelo conjunto de
dados (ORRICO JR, 2004).

Define-se também o software como uma obra imaterial perceptivel, quando
utilizada por meio de um suporte fisico que adquire funcionalidade, em outras
palavras, “aquilo que todo mundo vé e usa quando liga o computador” (SETTE,
2002, p. 121).

Neste trabalho, os termos software e “programa de computador’ serdo

tratados como sinénimos.
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2.1 SOFTWARE: DIREITO AUTORAL OU DIREITO INDUSTRIAL?

O software independe de estrutura fisica, de modo que se enquadra na
categoria de bens intelectuais (ASCENSAO, 1985). A sua forma de protecdo pela
propriedade intelectual € um desafio, visto que o programa de computador apresenta
aspectos literarios e também fungao utilitaria (MEDEIROS, 2017). Estabeleceu-se a
controvérsia quanto a tutela juridica do programa de computador, de modo que
pairou o questionamento sobre se a sua protecdo seria por Direito do Autor ou
Direito Industrial (WACHOWICZ, 2004).

Duas correntes surgiram a respeito da forma de prote¢do do software. A
primeira corrente defende que o software deveria ser protegido por Direito Industrial
e a segunda corrente entende que a sua protecdo deveria basear-se no Direito
Autoral.

Na visdo de alguns autores defensores da protecédo do software pelo Direito
Industrial, conforme objecao de Marcel Plaisant, os programas de computador nao
se tratam de obras que se dirigem ao espirito e ao sentido dos seus destinatarios,
nao se pautando em protecdo por Direito Autoral. Esta posicdo também defendida
por Georges Fischer, ao afirmar que falta ao software um valor artistico para ser
protegido pelo Direito de Autor (PLAISANT; FISHER apud GOMES, 1985, p. 6-11).
Em virtude da utilizagdo pratica do software e de seu uso funcional, inicialmente
constataram-se presentes o0s requisitos de patenteabilidade, quais sejam: a
novidade, a atividade inventiva e a aplicagdo industrial, de modo a garantir a
exclusividade ao seu inventor (MANSO, 1985).

Por outra perspectiva, a segunda corrente é sustentada por Orlando Gomes,
Arnold Wald, Carlos Augusto da Silveira Lobo, Henri Desbois, Eugen Ulmer e Gert
Kolle, juristas defensores da protecéo juridica do software pelo Direito Autoral, que
entendem que os software devem ser enquadrados na categoria de obras literarias e
receber a protecao dedicada as obras de Direito Autoral por se tratarem de produto
de esforgo intelectual, “que reclama em todas as fases da programacao,
conhecimentos especializados, capacitagao técnica, experiéncia, criatividade e
originalidade” (GOMES, 1985, p.7).

Esta ultima corrente prevaleceu, o que resultou na definicdo de que os
programas de computador sdo obras intelectuais, considerados em seu modo de

expressao como obras literarias (MANSO, 1985).
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A Convencgao de Munique de 1973, € o marco juridico inicial da prote¢cao dos
software. Em 1994, a Rodada do Uruguai deu origem ao Acordo TRIPS®, que
instituiu em seu artigo 10, a protegao do software como obra literaria, conforme ligao
da Convencéo de Berna (FERREIRA, 2009).

Quanto ao ordenamento juridico brasileiro, o programa de computador, como
obra intelectual protegida pelo Direito Autoral, foi incluido no rol do artigo 7°., da Lei
n°, 9.610/1998, conhecida como a “Lei dos Direitos Autorais”, (BRASIL, 1998b, n. p.)
e também na Lei n°® 9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial que, ao versar sobre o
assunto, € taxativa ao afirmar que “ndo se considera invencdo nem modelo de

utilidade: — programas de computador em si” (BRASIL, 1996, n. p.).

2.2 APROTECAO DO BEM INTELECTUAL: PROGRAMA DE COMPUTADOR

As mudangas que passaram a ocorrer na sociedade e na economia, como
esséncia da nova revolugao, deparam-se com um novo tipo tecnoldgico: o software
(MARTINS, 2009). O homem, a partir de sua atividade intelectual, provocou o
surgimento de novos bens na sociedade, trata-se de bens incorporeos, que
compreendem uma existéncia objetiva. A invengdo de equipamentos mecanicos
habeis a reproduzir uma obra em um numero ilimitado de exemplares, tornando-se
uma atividade lucrativa, passou a ser objeto de atencéo do legislador (ASCENSAO,
1980).

O uso do computador e, por conseguinte, do software, ultrapassou os muros
da academia apds os anos de 1960, sem a formacgao, todavia, de um mercado
consumidor para que houvesse producdo e distribuicdo. Ndo havia mencdo a
regulacdo dos direitos da propriedade intelectual dos programas de computador
(CANALLI, 2010). Até 1970, os software eram acessorios dos computadores.
Naquela época, adquiriam-se computadores sem se atentar aos software que seriam
utilizados (BERTRAND, 1996).

O debate inicial deu-se por iniciativa de Eugen Ulmer, em meados de 1970,
que identificou que a transferéncia de dados por meio do computador poderia ser um

facilitador da violacdo de direitos autorais, dado que, com o input’ ou output® das

® Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
" Entrada de dados
® Saida de dados
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informacgdes, os dados de uma obra intelectual seriam gravados, originando, em
decorréncia deste fato, a necessidade de protecdo deste bem intelectual
(WACHOWICZ, 2004).

Ultrapassada a discusséo referente a protecédo do software por direito autoral
ou direito industrial e também a explanagdo sobre as mudangas tecnolégicas
trazidas pelo programa de computador, no préximo tépico sera abordada a autoria e
titularidade do soffware como forma de fundamentar a analise das decisdes judiciais

apresentadas no item 3.

2.3 AAUTORIA E A TITULARIDADE DO SOFTWARE

Os direitos morais sao tratados pelo art. 24, da Lei de Direito Autoral, que
indica o vinculo indissoluvel e pessoal entre o criador e a obra, na qualidade de
direito personalissimo, irrenunciavel, intransferivel, inalienavel e impenhoravel, pois
protegem a personalidade e a integridade do autor (FERREIRA, 2009). Os direitos
morais, como descritos na Lei de Direitos Autorais, ndo se aplicam ao software, sob
pena de inviabilizar o livre comércio e a sua livre produgdo (CERQUEIRA, 2000). E o
que se pode extrair do artigo 2°, § 1°, da Lei n°® 9.608/1998:

Art. 2° O regime de protecdo a propriedade intelectual de programa de
computador é o conferido as obras literarias pela legislacdo de direitos
autorais e conexos vigentes no Pais, observado o disposto nesta Lei.

§ 1° Nao se aplicam ao programa de computador as disposicoes
relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do
autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do
autor de opor-se a alteragbes nao-autorizadas, quando estas impliquem
deformagdo, mutilagdo ou outra modificagdo do programa de computador,
que prejudiquem a sua honra ou a sua reputacdo. (BRASIL, 1998a, n. p.,
grifo nosso).

O paragrafo primeiro elimina, assim, varios dos direitos morais garantidos
ao autor de uma obra literaria, cabendo ao criador do programa de computador
apenas a reivindicacao da paternidade e a oposicao as alteracdes néo autorizadas,
quando estas prejudiquem a sua honra e a reputacao do software (MENEGHETTI,
2013). Quanto ao direito do autor de opor-se as alteragbes nao autorizadas do
software, este direito € garantido desde que as alteragbes atinjam a honra e a
reputacdo do autor, de modo que esta lesdo personalissima seja a motivagéo

principal da oposi¢ao ora mencionada (SILVA, 2016).
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Observa-se que o autor podera transferir parte ou a totalidade dos seus
direitos patrimoniais sobre o seu software a terceiros, de modo que o terceiro
adquirente passa a ter a titularidade do software, podendo ser este pessoa fisica ou
juridica. (MENEGHETTI, 2013).

Os direitos patrimoniais, por sua vez, aproximam-se dos direitos de
propriedade, os quais sao negociados de forma livre, eis que apresentam natureza
econdmica. Deste modo, determinam o direito exclusivo de usar, dispor e fruir da
obra, auferindo remuneragcdo sempre que a obra é utilizada, copiada ou reproduzida,
obedecendo a sua natureza e os termos do licenciamento (FERREIRA, 2009).

Quanto a autoria do software, é possivel vislumbra-la por meio do processo
de desenvolvimento. Apresentando-se de trés formas: i) obra individual, na qual o
autor do software é também o seu titular originario; ii) obra por colaboragdo, em que
o software é desenvolvido por varias pessoas, ou seja, 0s coautores, nesta
modalidade a titularidade é compartilhada entre eles; iii) obra coletiva que é
realizada por diversas pessoas e organizada por uma pessoa, seja ela fisica ou
juridica. A legislagdo também disciplina que a titularidade, nos casos de software
desenvolvidos por profissionais da area de programacgéo e contratados por vinculo
estatutario/lempregaticio, pertence as empresas empregadoras (WACHOWICZ,
2004).

2.4 O TRATAMENTO RECIPROCO NO DIREITO AUTORAL RELATIVO AO
SOFTWARE

O artigo 2°., da Lei de Direitos Autorais (BRASIL, 1998b, n. p.), garante que
“os estrangeiros domiciliados no exterior gozardo da protegdo assegurada nos
acordos, convengbes e tratados em vigor no Brasil’, desde que assegurem a
reciprocidade de tratamento aos brasileiros, estando em total conformidade com o
principio do tratamento nacional, o qual orienta que apos entrarem no mercado
doméstico, produtos nacionais e estrangeiros devem receber o mesmo tratamento
sem nenhuma forma de discriminagao (CATTA-PRETA, 2018).

O referido artigo, combinado com a protecao de obras artisticas, cientificas e
literarias abrangidas pela Convengdo de Berna, da qual o Brasil é signatario,
possibilita uma protegcédo de maior abrangéncia territorial, desde que seja observada

a igualdade de tratamento. A Convencao de Berna é um dos principais tratados
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internacionais sobre o Direito de Autor e, além de discorrer sobre a forma de
protecao do bem intelectual, apresenta orientagdes a serem tomadas (PEREIRA,
2011). De forma relevante neste trabalho, traz-se o artigo 5° da mencionada
Convencgao, que trata sobre a reciprocidade entre os signatarios, pois se verificou
que as requerentes estrangeiras alegam esta salvaguarda em todas as suas

peticdes iniciais.

2.5 A LEI DO SOFTWARE (LEI N° 9.609/1998)

A Lei n° 9.609/1998, também conhecida como a Lei do Software, foi
promulgada com o objetivo de revogar a primeira lei sobre o tema, a Lei n°
7.646/1987. Esta era uma lei complexa e eivada de nacionalismo exacerbado,
referia-se a reserva de mercado para servigos e bens informaticos, cadastro junto a
Secretaria Especial de Informatica e exames de similitudes entre o software nacional
e 0 nao nacional. A lei atual, no entanto, € mais bem formulada e tem como objetivo
proteger o titular do programa de computador e estabelecer as regras de
propriedade, producéo e comércio do software (CERQUEIRA, 2000).

Nos termos da Lei de Software, o prazo de protecdo dos direitos autorais
sobre programas de computador é de cinquenta anos, conforme orientagdo do § 2°.
do artigo 2°., da referida lei, cujo prazo € contado a partir de 1°. de janeiro do ano
subsequente a sua publicagao ou, na sua auséncia, de sua criagao.

O lapso temporal da protecdo mencionada, no caso do programa de
computador, porém, pode ser inécuo, levando em consideragdo a velocidade de
evolugdo das tecnologias que, em uma média de dois anos, tornam-se obsoletas
(FERREIRA, 2009).

2.6 INPlI — O REGISTRO DE SOFTWARE NO BRASIL

A Lei do Software, em seu art. 3°., orienta que “os programas de computador
poderao, a critério do titular, ser registrados em 6rgéao ou entidade a ser designado
por ato do Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsavel pela politica de
ciéncia e tecnologia” (BRASIL, 1998a, n. p.). Nao é obrigatdrio o registro, ficando a
cargo de seu titular a escolha em registrar o ndo seu programa de computador,

entretanto, esta € uma forma usual de comprovagao de autoria e/ou publicagao.
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O sistema de registro de software no Brasil € realizado no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), conforme regulamentou o Decreto n® 2.556/1998. A
partir de setembro de 2017, tornou-se mais pratico e acessivel financeiramente
registrar o programa de computador no INPI, ja que o registro passou a ser feito de
forma eletrbnica e totalmente automatizada, devido a implantacido da assinatura
digital, que garante autenticidade e maior seguranga no processo (INPI, 2019).

Outra inovagdo do novo sistema adotado pelo INPI é a implantagédo do
resumo digital hash, um mecanismo de verificagdo de integridade de arquivos,
utilizado como prova eletrénica em processos que envolvam software. De modo que
o titular gera o referido resumo a partir do arquivo que contém o cddigo-fonte do
software, mediante a transcricao do resultado no formulario eletrénico de depdsito,
devendo armazenar o arquivo. O resumo constara do certificado de registro e, em
caso de demandas judiciais, o perito designado pelo juizo requisitara o codigo-fonte
do titular e tera condigcbes de comparar as informagdes, ao assegurar, de forma
inequivoca, se houve alguma alteragdo do documento original, bem como confirmar
a autoria do programa de computador (INPI, 2019).

Atualmente, o certificado de registro é expedido pelo INPI em até uma
semana. As mudangas no sistema de registro impactaram positivamente o sistema,
ao menos quando se compara com o ano de 2017, em que houve um total de 1.692
pedidos de registro de programa de computador, acarretando um crescimento de
quase 100% em 2019, mediante 3.049 pedidos de registro, conforme listado na
(tabela 1):

TABELA 1 - PEDIDOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Periodo Patentes Marcas DesenITo Programas de

Industrial Computador
2013 34.050 163.422 6.847 1.508
2014 33.182 157.016 6.590 1.609
2015 33.043 158.709 6.039 1.616
2016 31.020 166.368 6.027 1.802
2017 28.667 186.103 6.000 1.692
2018 27.551 204.419 6.111 2.511
2019 28.318 245.154 6.433 3.049

Fonte: a autora com dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2020.



16

Para a obtencdo do registro de software, € necessaria a transformacéo de
trechos do software e de dados adicionais suficientes para identificar o programa de
computador no resumo digital hash. A apresentagéo dar-se-a ao INPI por meio do
formulario eletronico e-soffware no momento do registro. Este documento técnico
caracterizara a originalidade do sistema junto ao Poder Judiciario, caso seja

necessaria prova digital (INPI, 2019).

2.7 FORMAS DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE NO MERCADO

Das varias modalidades em que o software é apresentado ao publico

consumidor, apresenta-se a classificacéo a seguir:9
Software Proprietario

Trata-se de software em que o seu titular detém todos os direitos reservados
e explora-o comercialmente (ALENCAR, 2007). Apresenta-se abaixo as
subclassificacdes dos software proprietarios, de modo a evidenciar as peculiaridades

de cada modalidade.

Software Encomenda

E o software desenvolvido para atender todas as especificidades do cliente
contratante, é desenvolvido conforme a necessidade, requisitos e exigéncias
encomendadas, dado que o software é elaborado desde o principio com o objetivo
de atender as solicitagdes do contratante (COSTA et al., 2014). Nestes casos, a
negociacgao é vista como essencial e preliminar, de modo que anteceda o inicio dos
trabalhos, para que nao ocorram imprevistos que impossibilitem a conclusao dos
servigos (SILVA, 2017).

Software de prateleira (Canned software)

A comercializacdo ocorre por meio de contrato de adesao e sem a liberacéo

do codigo-fonte. O software pode ser adquirido em lojas especializadas e sua

® Utilizou-se como base a classificagdo apresentada por (FERREIRA, 2009).
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licenca permite somente o uso, o nome sob o titulo derivou da modalidade de
exposigao em lojas voltadas para este segmento, embora, atualmente, por meio da
internet, o usuario possa efetuar o download apds o pagamento que também pode
ser on-line (COSTA et al., 2014).

Software de Mercado de Nicho

Trata-se do software desenvolvido especificamente para atender a
determinada fatia do mercado (CERQUEIRA, 2000), de modo que os usuarios tém
aproximadamente as mesmas necessidades basicas e o software é customizado,
como forma de atender as especificidades de cada estabelecimento de maneira
individualizada, sendo usada a mesma estrutura basica para todos e com valores
mais acessiveis (COSTA et al., 2014).

Software Shareware ou Software Demo

Esta modalidade de software € liberada de forma gratuita para a avaliagao
ou demonstracdo por periodo determinado, apods atingir-se o prazo final de
utilizagcdo, o acesso torna-se impossivel em decorréncia da lentiddo do programa
(WACHOWICZ, 2004).

Software Freeware

O software freeware € liberado de forma gratuita e com prazo ilimitado. O
modelo de negdcio pode explorar a venda de itens acessorios e é também entendido
como freeware o software que tem o prazo de protecdo dos direitos autorais

expirados, estando, portanto, em dominio publico (SILVA, 2016).
Software Livre ou Free Software
O software livre estabeleceu uma significativa variavel nas comunidades de

desenvolvedores de programas de computador que passariam a trabalhar de forma

on-line e compartilhada via internet. De modo a viabilizar a propriedade intelectual
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desses software, foram editadas licengas em que todos seriam beneficiados, embora
nao houvesse a ideia de apropriagcdo em maior grau (CARNEIRO, 2007).

Em razdo de a definicao de software livre ser confundida muitas vezes com
software gratuito, tal afirmacéo nao pode prosperar, sendo verdade que uma grande
quantidade de software livres sdao também gratuitos; entretanto, esta ndo é uma
regra (PONTES, 2013). O autor define as condigbes para utilizagdo da sua obra, ndo
abrindo mao de seus direitos de autor, apenas permite que terceiros utilizem sua
obra com maior liberdade (SANTOS, 2008).

O software livre baseia-se em servicos e o0 software proprietario,
diversamente, baseia-se em licengas, para os produtores dos free software, o valor
agregado é a venda de treinamento, o suporte técnico e o desenvolvimento, em
contrapartida os titulares dos software proprietarios concentram os seus lucros na
cobrancga das licengas que vinculam os seus clientes (SHAPIRO et al., 1999 apud
BUAINAIN et al., 2005).

Software Open Source

O cdédigo fonte dos software Open Source também € liberado e permite que
o usuario o utilize com liberdade, de forma que assim seja seguido pelos demais
usuarios, o que alterou as estruturas do software proprietario. O Linux é considerado
O seu maior expoente por ter provocado a alteragdo da estrutura do mercado,
passando a ser uma alternativa ao padrao de sistemas operacionais dominantes
(CARNEIRO, 2007).

Apenas a titulo de comparacéao, nota-se a Microsoft como uma das maiores
empresas de software do mundo, o seu sistema operacional Windows conta com
uma média de 30.000 funcionarios em sua sede, de outro modo, o Linux pode contar
com um numero ilimitado de especialistas, estudantes e profissionais da
computacdo que trabalhem de forma colaborativa para aperfeicoar o sistema e
incluir de maneira significativa incontaveis inovagdes incrementais (SILVEIRA,
2003).

O software livre, por intermédio da licenga General Public License (GPL),
editada pela Free Software Foundation (FSI), apresenta quatro liberdades: i)
executar o programa; ii) estudar o programa e adapta-lo; iii) redistribuir cépias; e iv)

aperfeigoar e incluir essas melhorias para o beneficio de toda a comunidade, que é



19

plenamente viavel no Brasil, visto que as restricbes e liberdades apresentam-se
apenas no campo do Direito Patrimonial, mas preserva a paternidade da obra em
questéo (SANTOS, 2008).

A distribuicdo do software livre realiza-se por meio da GPL (General Public
License), € uma licengca que estabelece permissbes, em que o usuario tem
condigbes de alterar, copiar, inovar, aperfeigoar e distribuir o programa de
computador sem restringir a sua comercializagao (WACHOWICZ, 2004).

O Direito da Concorréncia reza que o objetivo de fomentar a inovagao é
alcangado, eis que esta torna-se um dos objetos-fim do processo competitivo,
permitindo maior inovagdo em decorréncia dos termos livres da licenga (DALY,
2013). Um dos principais exemplos é o copyleft, que se trata de uma licenga GPL,
em que o autor compartilha os seus direitos, mas nao renuncia a sua propriedade,
esta forma de gerir os direitos do autor, foi idealizada para se contrapor ao copyright
(PIMENTEL, 2014).

O software livre garante ao usuario as quatro liberdades mencionadas;
entretanto, no software open source (de codigo aberto), o usuario tem a liberdade de
modificar o codigo-fonte. Uma licenga de software livre € uma licenga de codigo
aberto, porém o contrario ndo € usualmente valido. (OPEN SOURCE INITIATIVE,
2018).

2.8 O SOFTWARE E SUAS FORMAS DE COMERCIALIZACAO

No Brasil, o comércio dos software é feito por meio de contratos de licenga
ou cessdo (CERQUEIRA, 2000). Quanto aos programas de computador, em relagéo
aos direitos patrimoniais, ha a comercializacdo e o licenciamento, de modo que a
exploracdo econdmica sera administrada pelo titular dos referidos direitos
(WACHOWICZ, 2004). No caso do licenciamento, o licenciado pode usar o software

sob as condig¢des especificas permitidas pelo proprietario (GUARDA, 2014).

A Licencga

Nesta forma de comercializagdo, o objetivo é estabelecer as regras de uso

nao exclusivo do software, de forma a proteger a propriedade do titular dos direitos,
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nao podendo o licenciado ceder, vender, locar, alterar ou efetuar cépias sem a
autorizacao expressa (CERQUEIRA, 2000).

Conforme a Lei n° 9.609/1998, em seu artigo 9°., “0 uso de programa de
computador no Pais sera objeto de contrato de licenga” (BRASIL, 1998a, n. p.). A
licenga, em regra, tem termos bem restritos quanto ao uso, mas é necessario
verificar o termo de licenciamento (ORRICO JR, 2004). Os contratos de licenga e
uso de software especificam restricbes que impedem a divulgagdo de informagéao
sigilosa do software; entretanto, alguns usuarios ndo se sentem intimidados de
forma a né&o realizar atos ilegais em face dos direitos da propriedade intelectual do
autor (COSTA et al., 2014).

Alguns usuarios de software ndo levam em consideracdo os termos de um
contrato de licenca do programa de computador, tanto no ambiente doméstico
quanto no empresarial, dado que frequentemente o usuario acredita que, por efetuar
0 pagamento da licenga, torna-se proprietario do software; entretanto, na maioria

das vezes, este nao é cedido e sim licenciado (COSTA et al, 2014). Em suma:

O contrato de licenga é o contrato pelo qual “o titular de um direito sobre
uma coisa incorpérea (licenciante) proporciona a outrem (licenciado) o uso
desse direito ou de uma faculdade desse direito. Na maioria dos casos, o
direito de uso é temporario e remunerado (ALMEIDA, 2007 apud COSTA et
al., 2014, p. 183).

Ha a necessidade de demonstragcdo de legalidade da aquisicéo da licenga,
evidenciada, portanto, a autorizagdo dos direitos deles decorrentes, esta
comprovagéo podera ser feita por intermédio do uso de qualquer meio habil como

por exemplo, a exibigdo de notas fiscais (ORRICO JR, 2004).

A Cessao

Traduz-se a cesséao pela “venda” do software, mediante a transmissédo da
propriedade, entrega das especificagdes técnicas e codigo-fonte. Esta ndo é a forma
mais comum de comercializagdo. Em regra, o usuario torna-se independente, pode
acessar e alterar o cédigo fonte, efetuar manutencdes, customizar versbes e
licencia-las a terceiros (CERQUEIRA, 2000).

A caracteristica distintiva e relevante entre licenca e cessao reside na

transmissao da totalidade ou parte dos direitos autorais no caso de cessao, exceto



21

0S morais essenciais, enquanto na licengca € gerada apenas o direito de exploragao
comercial ou utilizacdo (SANTOS, 1996 apud AMAD, 2002).

2.9 O USO IRREGULAR DO SOFTWARE

Antes de adentrar as questdes referentes as infracbes propriamente ditas,
faz-se necessaria a distingdo entre os termos contrafagao e pirataria.

Contrafagdo é a reprodugdo, sem autorizagdo, de obras protegidas por
direitos autorais (VIDAL et al, 2021). A reproducgéo equivale a “rodar”’ ou carregar o
programa de computador, “quando as instru¢ées sdo movidas e armazenadas de
uma area de memoria para outra”, ndo importando se ha possibilidade de retirada da
gravagao da maquina, vez que a mera fixagdo do programa de computador na
memoria ja constata a sua reprodugdo (WACHOWICZ, 2004, p.81).

A Lei de Direitos Autorais, também traz em seu artigo 5°. a definicdo de

contrafagao:

Art. 5° Para os efeitos desta Lei, considera-se:

VII - contrafagéo - a reproducéo nao autorizada;

VI - reprodugéo - a cépia de um ou varios exemplares de uma obra literaria,
artistica ou cientifica ou de um fonograma, de qualquer forma tangivel,
incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporario por meios
eletrdnicos ou qualquer outro meio de fixagdo que venha a ser
desenvolvido; (BRASIL, 1998b, n. p.)

Ja o termo pirataria, em seu conceito original, tem relagdo com o termo
“‘pilhagem” ou “furto”, alguém que “se beneficia do que nao lhe pertence” (ORRICO
JR., 2004, p. 21). A pirataria’® ressurge no século XX quando mencionada no Acordo
TRIPS, e especificamente no Brasil, através dos meios de comunicagdo que
passaram a utilizar o termo de forma simplista e linear. Notou-se um esforgo para
albergar o termo pirataria na legislagdo do pais, mas o ordenamento juridico
brasileiro o contempla apenas de forma difusa (VIDAL et al, 2021).

Para elucidar a questdo, empresta-se a definicao trazida pela nota 14, do
artigo 51, do Acordo TRIPS:

'® “Quanto aos conceitos de contrafagdo e pirataria adotamos o disposto no Acordo TRIPS: “Para os
efeitos do Acordo TRIPS, entende-se por ‘bens de marca contrafeita’ quaisquer bens que usem sem
autorizagdo uma marca que seja idéntica a marca registrada relativa a tais bens ou que nao pode ser
distinguida da marca genuina, e por ‘bens pirateados’ entende-se por quaisquer bens que constituam
copias efetuadas sem o consentimento do titular, infringindo diretos de autor” (MEDEIROS, 2019, p.
182, nota de rodapé 734).”
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Para os efeitos deste Acordo, entende -se por: (a) “bens com marca
contrafeita” quaisquer bens, inclusive a embalagem, que ostentem sem
autorizacdo uma marca que seja idéntica a marca registrada relativa a tais
bens, ou que nado pode ser distinguida, em seus aspectos essenciais, dessa
marca e que, por conseguinte, viola os direitos do titular da marca registrada
em questdo na legislagdo do pais de importacdo; (b) “bens pirateados”
quaisquer bens que constituam copias efetuadas sem a permisséao do titular
do direito ou de pessoa por ele devidamente autorizada no pais onde foi
produzido e que séo elaborados direta ou indiretamente a partir de um
Artigo no qual a elaboracao daquela cépia teria constituido uma violagédo de
um direito autoral ou conexo na legislacéo do pais de importagélo.11 (Acordo
TRIPS, 1999, n.p., tradugéo nossa).

Quanto ao termo pirataria, falta-lhe rigor técnico-juridico, de modo que
utilizar o termo contrafagdo se mostra mais acertado. Entretanto, ainda que nao haja
regramento proprio sobre violagdo de direito do autor, existe a possibilidade de
definir pirataria como “um crime que consiste na violacdo de direito de autor e
direitos conexos para obras artisticas, literarias, cientificas, intelectuais, software e
hardware” (VIDAL et al, 2021, n. p.).

Quando um agente faz a exposigdo, apropriagdo, reprodugdo, venda,
introdugdo em algum pais, compra, ocultagdo ou copia do software original sem que
haja autorizacdo do autor ou seu representante, ocorre a violagado da propriedade
intelectual do software. Atualmente, os software podem ser facilmente copiados,
visto a facilidade para efetuar um download. A reproducdo da-se de forma viral,
entretanto, muitas vezes ndo é observado o efetivo pagamento pelo uso do
programa, causando prejuizos ao criador e a economia como um todo (COSTA et
al., 2014).

A pirataria12 € uma pratica estruturada e estruturante, em que a reproducgao
de bens protegidos por direitos da propriedade intelectual € vista como uma pratica
naturalizada na sociedade e também uma ideologia contra a exploracdo da

propriedade intelectual (KARJALA, 1986). Como os software estao muito vulneraveis

" Nota 14, artigo 51, Acordo TRIPS: Texto original em inglés: “14. For the purposes of this

Agreement: (a) “counterfeit trademark goods” shall mean any goods, including packaging, bearing
without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of
such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and
which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in question under the law of the
country of importation; (b) “pirated copyright goods” shall mean any goods which are copies made
without the consent of the right holder or person duly authorized by the right holder in the country of
production and which are made directly or indirectly from an article where the making of that copy
would have constituted an infringement of a copyright or a related right under the law of the country of
importation.”

2 Embora apresentadas as definicbes dos termos contrafacéo e pirataria, serdo transcritos os termos
originalmente utilizados nas obras consultadas, como forma de manter a fidelidade ao texto citado.
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a copia eletrénica direta e quase gratuita, os direitos autorais que protegem o autor
quanto a copia garantem a protegao contra a pirataria tecnoldgica. A facilidade de
copia possibilitada pela internet traz inumeros desafios aos titulares dos direitos
autorais em proteger suas criacées (RUSTAD et al., 2012).

A Lei do Software, em seus artigos 12 e 14, explana o tema sobre a violagao

de direitos de autor do programa de computador:

Lei 9.609/98 Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador:
“Pena - Detencéao de seis meses a dois anos ou multa.

§ 1° Se a violagao consistir na reproducao, por qualquer meio, de programa
de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem
autorizacao expressa do autor ou de quem o represente:

Pena - Reclusdo de um a quatro anos e multa.

§ 2° Na mesma pena do paragrafo anterior incorre quem vende, expde a
venda, introduz no Pais, adquire, oculta ou tem em depdésito, para fins de
comércio, original ou copia de programa de computador, produzido com
violagao de direito autoral.

[.]

Art. 14. Independentemente da agao penal, o prejudicado podera intentar
acgdo para proibir ao infrator a pratica do ato incriminado, com cominagao de
pena pecuniaria para o caso de transgressao do preceito (BRASIL, 1998a,

n.p.)

Ha duas medidas judiciais civeis mais utilizadas nas situagdes acima
mencionadas: i) a medida cautelar antecedente a agao principal, que serve como
producao antecipada de provas, principalmente quanto ao laudo pericial; e i) a agao
de reparacao de danos morais e materiais, podendo ter como pedido liminar a
abstencdo da pratica da contrafacdo, sob pena de multa diaria. Ressalta-se a
possibilidade do ajuizamento concomitante, de ag¢ao propria em ambito penal
(ORRICO JR, 2004). Esta ultima ndo é objeto do presente estudo.

As medidas existentes contra a pirataria, ou mesmo a legislagdo, nao sao
capazes de impedir o0 uso de software nao licenciados, eis que as inciativas contra a
pirataria no Brasil, em sua maioria, sdo de empresas privadas ou financiadas pelo
setor informatico que se utilizam de um discurso demagdgico e pouco educativo
(MIZUKAMI et al., 2011, apud FERES et al., 2017).

O crescimento tecnolégico em Estados em desenvolvimento sera possivel
apenas por meio de incentivos aos pequenos desenvolvedores de software, acoes
governamentais com politicas publicas de inclusdo e capacitacdo de mais atores do

setor tecnoldogico, bem como de uma legislagdo mais encorpada (FERES et al.,
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2017). Os debates referentes as iniciativas governamentais de fomento a inovacgao,
e a elaboracao legislativa relacionadas ao tema impactariam positivamente no
desenvolvimento do tema (BENKLER, 2017).

Como se vera nas sec¢des a seguir, as decisdes judiciais tanto em primeiro
como segundo graus, usualmente impdem como penalidade ao infrator, o
pagamento do valor atualizado do software utilizado de forma irregular, multiplicado

por dez vezes.

3 A JURISPRUDENCIA NOS ESTADOS DO PARANA, RIO DE JANEIRO E SAO
PAULO SOBRE AS DEMANDAS REFERENTES A TITULARIDADE DOS
SOFTWARE

O objetivo deste item € a analise da jurisprudéncia referente ao software nos
Estados do Parana, Rio de Janeiro e Sao Paulo. Abordar-se-a, neste topico, a
importancia da fundamentagao das decisdes judiciais, que € um tema relevante por
compreender os aspectos que levaram ao convencimento do decisor, auxiliando na

identificacdo das estratégias juridicas utilizadas em casos semelhantes.

3.1 AS DECISOES JUDICIAIS E A NECESSIDADE DE FUNDAMENTAGCAO

A decisao judicial de determinado caso pode tornar-se um julgado de
referéncia dentro do sistema juridico, interferindo significativamente no julgamento
de processos similares. Apresenta-se a definicdo de jurisprudéncia (SCHELEDER,
2015):

Jurisprudéncia, por sua vez, significa extrair regras a partir de
repetidas decisdes proferidas em casos similares, pelas quais
poderdo surgir enunciados. A jurisprudéncia, portanto, decorre da
posi¢cdo maijoritaria, ou seja, surge de uma quantidade razoavel de
decisdes que refletira a posigdo de um determinado tribunal
(SCHELEDER, 2015, p. 2.079).

As circunstancias culturais e politicas distintas viabilizaram o surgimento de
sistemas juridicos igualmente distintos, sendo o Common Law e o Civil Law. O Civil
Law teve as suas origens na Revolugdo Francesa e seguiu a separagao estrita de

Poderes e a declaracédo judicial da lei. Este é o sistema originalmente seguido pelo
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Brasil. No Common Law, sistema de origem inglesa, a jurisprudéncia esta ao lado
dos costumes e das leis e todos esses sdao compreendidos como fontes de Direito
(MARINONI, 2010).

Partindo-se da analise das vantagens e desvantagens de cada sistema, seja
por fundamentos do Common Law ou do Civil Law, ha de reconhecer-se que ambos
estdo sofrendo algumas alteragdes como forma de oferecer solugdes concretas para
os problemas também concretos da sociedade contemporanea (TARUFFO, 2015
apud PINTO, 2013).

Com o decorrer do tempo, a justica material substituiu a justica formal ante a
necessidade de atender fatos nao previstos pelo legislador. Desde entdo, a
interpretacao liberta-se dos estreitos liames da lei, como forma de atender as reais
necessidades da sociedade, adequando a sociedade movel a legislagao estatica,
trazendo a colaboracdo do Direito, como forma de solucionar efetivamente os
problemas sociais (MAGALHAES, 1989).

A fundamentacdo das decisdes judiciais € garantia juridica constitucional
(BRASIL, 1988) e, conforme o art. 489, inciso Il, do Novo Cddigo de Processo Civil,
apresenta-se como elemento essencial da sentenga (BRASIL, 2015).

Utilizar critérios racionais para embasar as decisdes judiciais, seguindo a fiel
valoragdo do arcabougo probatério e uma motivacdo coerente e logica, tornam-se
pressupostos essenciais para uma decisao justa. O sistema da avaliagao das provas
por meio da persuasao racional ou do livre convencimento motivado, objetivam
garantir a justica referida, de modo que todos tenham condi¢gbes de controlar o ato
decisorio por meio de uma analise ponderada da fundamentacdo (NARDELLI, 2015).

O dever de motivacao da sentenca assume um valor politico fundamental: é
o instrumento por meio do qual a sociedade coloca-se em condi¢cdes de conhecer e
analisar as razbes pelas quais o poder jurisdicional € exercitado, de modo
determinado e no caso concreto (TARUFFO, 2015 apud FRANCESCONI, 2019), em

outras palavras:

A fundamentagdo permite um efetivo funcionamento de revisdo das
instancias superiores sobre as decisdes das inferiores, sendo meio pelo
qual os 6rgaos ad quem perquirem e contrastam a escorreicdo da decisao
com a irresignagao do recorrente revisitando a adequagao dos fundamentos
(CARVALHO, 2018, p. 289).
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A divisao da fundamentagdo por capitulos de sentencga, colabora para o
entendimento da decisdo, de forma especifica a identificar os capitulos que
contribuiram para a concatenacédo dos dados na presente pesquisa.

Os capitulos da sentenca sdo como objetos autbnomos de um julgamento,
contendo varios itens em que o decisum desdobra-se, referindo-se a pretensdes
distintas e realgando uma so6 pretensdo (DINAMARCO, 2008). Capitulos da

sentenga, segundo Candido Rangel Dinamarco, podem ser assim definidos:

Definem-se portanto os capitulos de sentenga, diante do direito positivo
brasileiro e des',sas consideragdes, como unidades autbnomas do decisério
da sentenca. E no isolamento dos diversos segmentos do decisério que
residem critérios aptos a orientar diretamente a solugdo dos diversos
problemas ja arrolados, quer no tocante aos recursos, quer em todas as
demais areas de relevancia (DINAMARCO, 2008, p. 35).

A Constituigado brasileira inseriu no art. 98, inciso 1X, uma importante garantia
para um processo equitativo; qual seja, a necessidade da motivacdo das decisdes
judiciais, ao dispor que “todos os julgamentos dos 6rgaos do Poder Judiciario serao
publicos, e fundamentadas todas as decisbes, sob pena de nulidade” (BRASIL,
1988, n.p.). E por intermédio desta fundamentacdo que as partes compreendem a
decisdo, podendo impugna-la se assim entenderem. Da mesma forma, o Tribunal
tem condigbes de analisar se é necessaria alguma corregdo sobre a atividade
valorativa do juiz. Trata-se, também, de uma prestacdo de contas feita pelo juiz
sobre o seu modo de atuar, para que a sociedade tenha condi¢cdes de exercer este
controle (NARDELLI, 2015).

O artigo 489 do Cddigo de Processo Civil apresenta os elementos essenciais
da sentenga, quais sejam: o relatério, os fundamentos e o dispositivo (BRASIL,
2015, n.p.). O controle de coeréncia da sentenca € feito por meio do relatério,
cabendo ao juiz exteriorizar em sua fundamentagdo o seu raciocinio probatério, ou
seja, 0 seu convencimento sobre os fatos e os motivos pelos quais acolheu a tese
de um dos litigantes, juntamente com o embasamento de Direito, permitindo por fim

o acompanhamento do raciocinio juridico decisorio (MARINONI, 2010).

3.2 A ANALISE DOS DADOS
Como se vera, da analise das decisdes, pdde-se verificar que ndo houve o
ajuizamento de demandas de abstengao de uso e indenizatorias por uso irregular de

programa de computador em face de pessoas fisicas.



27

Na sequéncia, a partir das estratégias de buscas realizadas', foram
resgatados os numeros de registro das ag¢des que tratam do assunto: Software ou
“‘Programa de Computador”, dentro da base de dados jurisprudenciais dos Tribunais
de Justica dos Estado do Parana, Rio de Janeiro e Sdo Paulo, respectivamente. O
grafico 1, na sequéncia, exibe a quantidade total de agdes sobre o assunto software
em cada um dos trés Estados-membros ja mencionados e conforme o recorte
temporal proposto. Por meio destes elementos, foi possivel decompor as
informagdes que serdo apresentadas nos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 deste estudo.

O grafico a seguir dispde da quantidade total de demandas sobre software
nos Estados-membros citados, da analise macro desses dados sera possivel

decompd-los em categorias por Estado-membro.

GRAFICO 1 — TOTAL DE ACOES SOBRE SOFTWARE, NOS TRES ESTADOS-MEMBROS
140 132 131
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Parana Rio de Janeiro Sdo Paulo

Estados

Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana, Rio de Janeiro e Sao Paulo — (Periodo:
2016 a 2019)™.

Cabe ressaltar que embora Sao Paulo seja o estado mais populoso do pais
e indique no grafico 1, numero total de a¢des muito proximo do numero total de
agdes no estado do Parana; tal proximidade justifica-se pelo fato de que a consulta

foi efetuada na base de dados jurisprudencial eletrbnica de cada estado, assim

B FREITAS FILHO; LIMA, 2010.

' Os dados referentes ao estado do Parana serdo apresentados nos graficos e tabelas na cor azul,
referentes ao estado do Rio de Janeiro na cor cinza, e referentes ao estado de Sao Paulo na cor
laranja.
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sendo, cada sistema possui particularidades em relagao a busca; e a base de dados
do estado de Sao Paulo comparada com as demais, permite uma maior setorizagao
do tema.

Um aspecto que pode parecer curioso € que embora o estado de Sao Paulo
seja um estado com populagdo muito maior que o Parana e também com muito mais
agdes judiciais que o referido estado, os dados do grafico 1 demonstraram um
numero muito proximo de agdes sobre software.

Tal proximidade, porém, decorre da diferenga dos sistemas de filtragem de
base de dados nos sites dos tribunais de cada um desses estados, de modo que o
sistema de base de dados jurisprudencial de Sdo Paulo permite maior segmentagéo
de pesquisa em comparagdo com o0s sistemas do Parana e Rio de Janeiro,
informagcdes comprovadas apds checagem manual dos dados. Por exemplo,
conforme sera apresentado nos proximos graficos, o numero de agdes referente
falha na prestacdo de servigcos para o Parana foi de 39 acbes e para o Rio de
Janeiro 23, enquanto que para Sao Paulo retornou o numero de 9 processos,
concentrando maior numero de acgdes no item titularidade de software, objeto de
interesse da presente pesquisa, com um total de 60 acdes.

Partindo-se para a analise do grafico 2, em conformidade com a amostra
inicial, apresenta-se a setorizacdo das acdes referentes ao software. A tabulagao
dos dados permitiu a seguinte categorizagao: Tributario; Administrativo; Falha na
Prestacdo dos Servicos; Inadimplemento; Propriedade Intelectual — Outros;
Titularidade de Software; Processo Civil, Empresarial; e Outros (fora do tema). As
informagdes obtidas possibilitaram a analise individualizada de cada Estado-
membro, além de trazer insumos para aprimorar a analise comparativa do assunto
especifico, conforme ja delimitado.

No grafico 2, observa-se o recorte para o Estado do Parana, apresentando a
maior quantidade de acgdes referentes a falha na prestacdo dos servicos seguidos
por inadimplemento, e o terceiro sobre a titularidade do software. E possivel
identificar que nas demandas que tratam da titularidade do software foram

encontrados sete processos que constam como segredo de justiga.
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GRAFICO 2 - ACOES REFERENTES AO SOFTWARE NO ESTADO DO PARANA
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Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana - (Periodo: 2016 a 2019).

Apesar de apresentarem-se no grafico 2 dados referentes a outros temas
relativos ao software, estes estdo fora da delimitagdo do escopo da presente
pesquisa, mais especificamente as acdes referentes ao software com reflexo em
matéria tributaria, administrativa, processual civil, empresarial, falha na prestacao de
servigcos, inadimplemento e demais temas apresentados no grafico em questao.
Entretanto, houve a necessidade de apresentacdo dessas informagdes por Estado-
membro, de modo a elucidar quais assuntos também s&o resgatados quando da
busca do termo software nas bases de dados jurisprudenciais.

Importa esclarecer que, apesar das buscas terem utilizado termos
especificos em relacdo ao software, uma maior restricido poderia nao trazer os
resultados de interesse e, por este motivo, a busca retornou informacdes sobre
processos de outras areas que também utilizaram os termos pesquisados em sua
indexacao.

O grafico 3 segue a mesma setorizagdo exposta no inicio do exame dos
dados. A seguinte analise é feita por meio do recorte para o Estado do Rio de
Janeiro, no qual também é possivel observar que a maior quantidade de agdes sao
as que tratam de falha na prestacdo dos servigos e inadimplemento, atingindo a
quantidade de 23 e 17 processos respectivamente, e a terceira classificacao refere-
se as demandas com questdes relativas a titularidade do software, totalizando 10

processos.
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Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justiga do Rio de Janeiro- (Periodo 2016 a 2019).

Identificou-se que nas demandas que tratam da titularidade do software, 5
processos tramitam em segredo de justica.

O gréfico 4 apresenta a mesma categorizagao dos 2 primeiros graficos, com
a analise feita por meio do recorte para o Estado de S&o Paulo. E possivel observar
que a quantidade maior de processos envolvendo software no Estado-membro sob

estudo, refere-se a titularidade do software, alcangando o total de 61 acdes, das

quais 31 demandas tramitaram em segredo de justica.

GRAFICO 4 - ACOES REFERENTES AO SOFTWARE NO ESTADO DE SAO PAULO
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Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica de Sao Paulo - (Periodo: 2016 a 2019).
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Verifica-se, da analise do grafico 5, a intersecgao das informacdes referentes
aos trés Estados-membros, e torna-se clara a disparidade dos assuntos mais
demandados ante o Poder Judiciario. De outro lado, o tema referente a titularidade
do software € um dos assuntos mais demandados judicialmente quando analisados

de forma proporcional nos trés Estados.

GRAFICO 5 — ACOES DOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO, SAO PAULO E PARANA
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Fonte: a autora com dados do Tribunais de Justica dos Estados do Parana, Rio de Janeiro e Sao
Paulo - (Periodo: 2016 a 2019).

O grafico 6 apresenta, de forma individualizada, a quantidade de acgdes
referentes a titularidade do software e passiveis de estudo por meio da anadlise
especifica.

Com o objetivo de verificar como o Poder Judiciario de cada Estado-membro
vem abordando o tema, efetuar-se-a o cotejo dos indicadores ja mencionados.
Como forma de estruturar o trabalho e revelar os pormenores apresentados pelas
partes, juiz e perito designado. Por meio destas informagdes poder-se-a tragar o
cenario das demandas referentes a titularidade do software no Brasil, nos Estados
do Parand, Rio de Janeiro e Sao Paulo.

O gréafico 6 exibe a quantidade de ag¢des que serao objeto da pesquisa, visto

tratar especificamente do tema de interesse e objeto do presente estudo.
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GRAFICO 6 — ACOES REFERENTES A TITULARIDADE DO SOFTWARE
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Fonte: a autora com dados do Tribunais de Justica dos Estados do Parana, Rio de Janeiro e Sao
Paulo - (Periodo: 2016 a 2019).

Para o calculo dos numeros constantes no grafico acima, foram
considerados os processos referentes ao tema software, mediante a selegdo do
tépico denominado titularidade do software, excluindo-se a quantidade de agbes que

tramitaram em segredo de justica.
3.2.1 As Decisoes Judiciais no Estado do Parana

Da analise dos dados colhidos na pesquisa sobre o Estado do Parana, é
possivel verificar quanto ao perfil do titular demandante é que, na totalidade dos
casos, trata-se de pessoa juridica de nacionalidade estrangeira e possuidora de
registro de titularidade de software nos respectivos oOrgaos internacionais
responsaveis, neste caso, o Copyright Office Registration, que se trata do 6rgao

administrativo norte-americano designado.

TABELA 2 - TITULARIDADE

NACIONALIDADE PRINCIPAIS PLAYERS SOFTWARE IRREGULARES CERTIFICADO DE REGISTRO

PARANA

100%  ESTRANGEIRO 1- MICROSOFT Windows, Office Certificate of Copyright
Office Registration
2- DASSAULT Solidworks
3- AUTODESK AutoCad

Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana (2016 a 2019).
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A empresa Microsoft Corporation € a maior demandante destas acdes, nas
quais requer a protegcao dos software Windows e o pacote Office e, geralmente,
pleiteia a abstengdo do uso do software sob pena de multa diaria e indenizacao. E
os valores da acgdo circulam entre R$ 1.500,00 a R$ 155.000,00.

TABELA 3 - ACAO PREPARATORIA
AJUIZAMENTO PROCEDENCIA

PARANA

100% AJUIZADAS PROCEDENTES 9

IMPROCEDENTES 3
Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana (2016 a 2019).

Na totalidade das agbes indenizatorias propostas, sdo ajuizadas, de forma
preparatoria, as acdes cautelares de producéo antecipada de provas sendo que 25%
delas sao julgadas improcedentes, pelo motivo de os juizes entenderem que nao
foram demonstrados a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano
(periculum in mora), ou risco ao resultado util do processo, conforme prescreve o
Caddigo de Processo Civil como elementos essenciais para o deferimento da medida,

o qual se explana:

O art. 381, inciso |, prevé a possibilidade da antecipacdo do meio de prova
como tutela cautelar incidental, referindo-se expressamente ao “fundado
receio”, leia-se fumus boni iuris, bem como a “tornar-se impossivel ou muito
dificil a verificagdo de certos fatos na pendéncia da agdo”, ou seja,
periculum in mora. Assim, é pedido que visa a asseguragcao do meio de
prova e exige a configuracdo da situacdo de urgéncia para o seu
deferimento. Se inexistentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, ndo
podera ser deferida a antecipagdo do meio de prova sob o fundamento do
art. 381, inciso I. (TUCCI et al, 2019, p. 636).

Observou-se, ainda, que um dos requerimentos na acado cautelar foi a
pericia técnica, que teve em todos os processos o pedido deferido e a indicagcédo do
perito judicial, geralmente feita ja no primeiro despacho, em que se solicita ao perito

a apresentacao de sua proposta de honorarios.
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TABELA 4 - PERICIA

LAUDO NOVA

Al oo L) CONCLUSIVO PERICIA

PARANA

100/magq. com min. 10 maquinas NAO 1 SEM 11
120/magq. com min. 10 maquinas SIM 11 coMm 1

150/maq. com min. 10 maquinas

180/magq. com min. 10 maquinas
Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana (2016 a 2019).

Da analise dos dados, péde-se concluir também que, no Estado do Paran3,
os peritos técnicos efetuam a cobrangca de seus honorarios por equipamento
vistoriado, cujos valores variam entre R$ 100,00 a R$ 180,00, entretanto,
apresentam a ressalva da quantidade minima de maquinas inspecionadas, qual
seja, dez.

No unico processo em que o laudo nao foi conclusivo, assim que constatado

o fato, houve determinacéo de elaboragcao de nova pericia.
GRAFICO 7 — DISPOSITIVO DA SENTENCA — ESTADO DO PARANA
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Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justiga do Parana — (Periodo: 2016 a 2019).

Notou-se que as agdes duram em media 4 anos e as sentengas sdo, em sua
maioria, parcialmente procedentes, havendo o deferimento da abstencédo de uso do
software por parte da requerida, com imposicao de multa diaria, cujos valores

delimitam-se entre R$ 200,00 a R$ 5.000,00 por dia de descumprimento da decisao,
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acrescido de indenizagdo e os menores valores sentenciados como base para
condenacdo sao entre 1 e 5 vezes o valor de mercado atualizado do software
utilizado de forma irregular. Das decisbes em primeiro grau, foram apresentados 8

embargos de declaragcdo em face da sentenca.

TABELA 5 - 1° GRAU

HONORARIOS ~
DISPOSITIVO DA SENTENCA SUCUMBENCIAIS APELACAO ACORDO
PARANA
Procedente 3 10% 5 Réu 8 Acordo 4
Improcedente 1 15% 2 Autor 8
Parcialmente Procedente 8 20% 1  Adesivo 0
Outro % 4

Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana (2016 a 2019).

Quanto aos honorarios sucumbenciais, seus valores sdo deferidos
observada a determinacao legal, qual seja, entre o0 minimo de 10% e o maximo de
20%, concentrando-se a quantidade maior de decisdes no percentual de 10%.

Observou-se na pesquisa que o recurso de apelacdo é interposto pela
requerida e requerente em 50% dos casos respectivamente, obtendo-se a reforma
da decisdo em 67% das decisdes. A majoragdo da penalidade de condenar a
requerida ao pagamento de 10 vezes o valor de mercado atualizado do software,
multiplicado pelo numero de licengas irregulares € decisdo constante no referido
Tribunal, o que se reflete também na majoragdo dos honorarios sucumbenciais que
ficam entre 12% a 20%. De todas as acdes analisadas do Estado do Parana, pode-
se verificar que quatro demandas resultaram em acordo.

A partir das buscas realizadas, foram resgatadas as quantidades de licengas
irregulares indicadas pelo perito técnico nos laudos periciais, concluindo-se que no
Estado do Parana os documentos apontaram empresas que utilizaram 15 licengas

irregulares, havendo empresas que utilizaram até 87 licengas de forma irregular.

TABELA 6 - 2° GRAU

SENTENCA NUMERO DE SOFTWARE JURISPRUDENCIA CITADA NOS
REFORMADA IRREGULARES ACORDAOS
PARANA
SIM 8 15 A 87 RESP 1.403.865/SP 4
NAO 4 RESP 1.185.943/RS 4

Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana (2016 a 2019).
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Em 67% dos processos em que houve a reforma da decisdo, 42% dos
casos, notou-se a majoragdo da condenagdo sobre o valor da indenizagéo, o
embasamento juridico apresentado nos acérddos reside na jurisprudéncia do
Superior Tribunal de Justica (STJ), principalmente nos julgados REsp n°
1.403.865/SP e n° 1.185.943/RS, que serdo abordados mais detalhadamente no
tépico 4.

3.2.2 As Decisdes Judiciais no Estado do Rio de Janeiro

Do exame das informacdes colhidas, verifica-se, em relagdo ao Estado do
Rio de Janeiro, que a Microsoft e a Adobe séo as principais demandantes das acdes
que buscam a tutela juridica da titularidade do software. Denota-se, também, que as

requerentes destas demandas no recorte temporal informado sdo 80% estrangeiras.

TABELA 7 - TITULARIDADE

NACIONALIDADE PRINCIPAIS PLAYERS SOFTWARE IRREGULARES CERTIFICADO DE REGISTRO

RIO DE JANEIRO

80% ESTRANGEIRO 1- MICROSOFT Windows, Office Certificate of Copyright Office
Registration

20% NACIONAL 2- ADOBE Adobe, Photoshop

Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro (2016 a 2019).

Da unica requerente nacional que ajuizou agéo de uso irregular de software,
a acao foi julgada procedente e a requerida condenada a abster-se do uso do
programa do computador sob pena de multa diaria de R$ 50.000,00 e entrega do
codigo-fonte sem prejuizo da indenizagao.

A partir da analise dos dados, conclui-se que os software mais contrafeitos
no Rio de Janeiro sdo o Windows, o pacote Office, o Adobe e o Photoshop. E que o
certificado de registro apresentado no momento do ajuizamento da acado, foi

expedido pelo Copyright Office Registration.

TABELA 8 - ACAO PREPARATORIA
AJUIZAMENTO PROCEDENCIA
RIO DE JANEIRO

80% AJUIZADAS =~ PROCEDENTES 5

20% NAO AJUIZADAS IMPROCEDENTE 0
Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justi¢ca do Rio de Janeiro (2016 a 2019).
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A acao principal tem o valor da causa entre R$ 5.000,00 e R$ 50.000,00. Em
80% das acdes, foi precedida a acdo de producéo de provas, com deferimento em
sua totalidade. Nas agdes preparatorias, houve o requerimento de pericia técnica,
nas quais, foi efetuado o pagamento dos honorarios dos peritos que variaram de R$
4.000,00 a R$ 27.000,00 por diligéncia.

Quanto aos 20% restantes, ndo houve necessidade de ac&o preparatoria,
visto que se trata de demanda em que a requerida adquiriu a licenca da requerente
Microsoft Corporation; entretanto, ndo a licenca especifica com permissao para

terceirizar o uso da mesma.

TABELA 9 - PERICIA

. LAUDO -
HONORARIOS PERITO CONCLUSIVO NOVA PERICIA
RIO DE JANEIRO
Cobranca por diligncia ~ NAO 0 SEM 4
SIM 5 COM 1

Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justi¢ca do Rio de Janeiro (2016 a 2019).

Na analise deste Estado foi verificada apenas uma decisdo determinando
nova pericia. O percentual de procedéncia e parcial procedéncia foi muito préximo,

ressaltando-se o fato da nao constatagcao de sentengas de improcedéncia.

GRAFICO 8 — DISPOSITIVO DA SENTENGA — ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana — (Periodo: 2016 a 2019).
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As sentencas que deferem a abstengdo de uso do software irregular, sob
pena de multa diaria e indenizagdo pelos danos causados, alcangam como
condenacéo indenizatéria o numero de 3 a 10 vezes o valor de mercado atualizado
do software. E em 60% das sentencas foram apresentados Embargos de

Declaracéo.

TABELA 10 - 1° GRAU

HONORARIOS ~
DISPOSITIVO DA SENTENCA SUCUMBENCIAIS APELACAO ACORDO
RIO DE JANEIRO
Procedente 2 10% 2 Réu 3 Acordo 0
Improcedente 0 15% 0 Autor 4
Parcialmente Procedente 3 20% 1 Adesivo 1
Outro % 2

Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justigca do Rio de Janeiro (2016 a 2019).

A requerente interpde o recurso de apelacdo almejando a reforma da
decisdo, para a majoragéo da condenagao conforme a pratica decisoria do Superior
Tribunal de Justica, qual seja, 10 vezes o valor de mercado atualizado do software e
o reflexo do aumento nos honorarios sucumbenciais. Verificou-se que nao ha
reforma da decisao para diminuir do numero base de 10 vezes a condenagédo em 1°
grau.

Em um dos processos analisados, estranhamente, a requerida interpds
apelagao buscando a reforma da decisdo para 10 vezes o valor do software, dado
que a condenagdo em 1° grau foi no importe de R$ 567.360,00 pelo uso de 36
licengas irregulares. No acordao o desembargador embasou sua decisdo minorando
a condenacdo para 10 vezes o valor do software, por entender a condenagao da

sentencga desproporcional e excessiva.'®

TABELA 11 - 2° GRAU

RIO DE JANEIRO

SIM 4 7 A50 REsp 1.403.865/SP 4
NAO 1 REsp 1.185.943/RS
Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro (2016 a 2019).

® TJ/IRJ, autos n° 0436167-26.2012.8.19.0001, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho.
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Os REsp n° 1.403.865/SP e n°® 1.185.943/RS sao citados nas decisbes como

forma de sustentar os argumentos.

3.2.3 As Decisoes Judiciais no Estado de Sao Paulo

No Estado de Sao Paulo, nota-se uma pequena participagdo dos
demandantes nacionais no ajuizamento dessas agdes. A Microsoft € a maior
requerente, participando do percentual de 93% das agdes propostas por empresas
estrangeiras e com a apresentacdo do Certificate of Copyright Office Registration
quando do ajuizamento da agédo, como forma de comprovar sua titularidade. E os
programas de computador mais contrafeitos sdo o Windows, o pacote Office, o
Adobe, o Norton e o AutoCad.

TABELA 12 - TITULARIDADE

NACIONALIDADE PRINCIPAL PLAYER SOFTWARE IRREGULARES  CERTIFICADO DE REGISTRO
SAO PAULO
83% ESTRANGEIRO 1- MICROSOFT (75%) Windows, Office Certificate of Copyright

Office Registration

7% NACIONAL 2- ADOBE Adobe

3- SYMANTEC E AUTODESK Norton e AutoCad

Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica de Sdo Paulo (2016 a 2019).

A tabela 2 demonstra que todas as agbes cautelares ajuizadas foram
procedentes.

TABELA 13 - ACAO PREPARATORIA

AJUIZAMENTO PROCEDENCIA
SAO PAULO
100% AJUIZADAS ~ PROCEDENTES 29
IMPROCEDENTE 0

Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica de Sdo Paulo (2016 a 2019).

Em todos os casos, a agao principal foi precedida de acdo cautelar com
requerimento de pericia técnica. O valor da causa principal variou entre R$ 4.159,20
e R$ 274.137,00, em demandas que se prolongam, em média, por 3 anos.

Apenas em um processo foi apresentado o Registro junto ao INPI, como

forma de comprovar a titularidade da requerente.
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TABELA 14 - PERICIA

HONORARIOS PERITO COII;I’?Zl:S;:VO Pl\égl\(/:fA
SAO PAULO
360/hora com min. de horas NAO 0 SEM 29
460/hora com min. de horas SIM 29 CcCoM 0

Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica de Sao Paulo (2016 a 2019).

Na analise dos dados referentes ao Estado de S&o Paulo constatou-se que

59% das demandas foram procedentes, 31% parcialmente procedentes e 10%

improcedentes.

GRAFICO 9 — DISPOSITIVO DA SENTENGCA — ESTADO DE SAO PAULO
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Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana (Periodo: 2016 a 2019).

Verificou-se no referido Estado, a maior quantidade de processos ajuizados

sobre o tema, com 12 sentencas proferidas deferindo 10 vezes o valor do software

como condenagdo e 11 processos com a sentenga reformada para o pagamento do

décuplo do valor.
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TABELA 15 - 1° GRAU

HONORARIOS

DISPOSITIVO DA SENTENCA SUCUMBENCIAIS APELACAO ACORDO
SAO PAULO
Procedente 17 10% 19 Réu 14 Acordo 3
Improcedente 3 15% 5 Autor 18
Parcialmente Procedente 9 20% 1 Adesivo 1
Outro % 4

Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica de Sdo Paulo (2016 a 2020).

Os honorarios sucumbenciais foram deferidos no percentual de 10% em
o dos casos, majorados nos casos de interposicdo de recurso. As decisdoes em
66% d d d t d As d

primeiro grau foram reformadas em 72% dos processos.

TABELA 16 - 2° GRAU

SENTENCA NUMERO DE SOFTWARE JURISPRUDEI’\|CII-\~CITADA NOS
REFORMADA IRREGULARESS ACORDAOS
SAO PAULO
SIM 21 1A165 REsp 1.403.865/SP 10
NAO 8 REsp 1.185.943/RS 2

Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica de Sao Paulo (2016 a 201620).

Pode-se constatar que, no Estado de Sao Paulo, encontram-se decisbdes
com numero base menor para valoragao da condenacgao, tanto em sede de 1° grau
como de 2° grau e em dois desses processos, os desembargadores observaram o
capital social da empresa e invocando os principios da proporcionalidade e da
razoabilidade, decidiram por diminuir a condenacgéo para 3 e 4 vezes o valor do
software, sob o fundamento de que “é reconhecida a necessidade de reparacéo do
dano, entretanto esta ndo pode configurar o enriquecimento sem causa.”'®

A quantidade de licengas irregulares informadas pelos peritos chegou a 165
e 0s REsp n° 1.403.865/SP e n° 1.185.943/RS sao apresentados e indicados como
decisdes paradigmas para majorar a condenacao.

Chamou a atencédo o unico processo sobre a licenca GPL verificado no

estudo, no qual a autora requereu a titularidade do software e, em sede de

'® TJISP, autos n° 1002842-64.2015.8.26.0533 e 1008562-95.2014.8.26.0161, Des. Rel. Jo3o Batista
de Mello Paula Lima e Des. Rel. Rosangela Telles, respectivamente.
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contestagao, a parte contraria alegou tratar-se de software que garante ao usuario
permissdbes de uso e alteragcdo do cdédigo fonte, fato que culminou com a

improcedéncia da acéo.

4 O COTEJO DAS DECISOES JUDICIAIS NOS ESTADOS DO PARANA, RIO DE
JANEIRO E SAO PAULO

Neste topico sera feito o contraste dos indicadores mais relevantes para o
presente estudo, com o objetivo de demonstrar as diferencgas e similitudes das agdes

judiciais referente a titularidade do programa de computador.

4.1 DAS ACOES PREPARATORIAS

Depreende-se, da comparagao dos julgados, que menos de 30% das agdes
preparatorias propostas de producéo antecipada de provas foram indeferidas.

Quanto as decisbes que negaram a medida cautelar, observou-se que os
julgadores nao vislumbraram os elementos essenciais para o deferimento da
medida, quais sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo do dano
(periculum in mora), ou nem ao menos o risco ao resultado util do processo, visto
que, na totalidade das agbes preparatorias ajuizadas, o embasamento apresentado
pelas autoras é o recebimento de denuincias anénimas no teledentncia da ABES' e
BSA'™ e na apresentagcao de material informativo genérico sobre o alto indice de
pirataria no Brasil.

Apresenta-se o argumento utilizado para embasar o indeferimento do
pedido, referente a um processo de acdo antecipada de produgdo provas, que

tramitou perante a Justica do Rio de Janeiro, sobre o topico acima:

cabe ressaltar que referido trecho da inicial, além de genérico, tem sido
utilizado pelas autoras como verdadeiro mantra, sendo repetido em todas as
inumeras agbes correlatas que as autoras movem nesta Vara contra os
mais diversos réus, sem nunca indicar a origem da concluséo,
configurando-se como puro sofisma."®

" ABES — Associagao Brasileira de Empresas de Software.
'® BSA — Business Software Alliance.
¥ TJ/IRJ, autos n° 0006779-70.2017.8.19.0001, 42 VVara Empresarial, Juiz Paulo Assed Estefan.
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Contra as sentencas de indeferimento, foram interpostos recursos e as
respectivas decisdes foram reformadas, havendo o deferimento da medida e a
determinagcdo do prosseguimento do feito, que s&o decisbes embasadas na

jurisprudéncia do STJ, qual seja, o REsp n°® 1.278.940/MG, assim ementada:

DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE
COMPUTADOR (SOFTWARE). CONTRAFACAO. FISCALIZACAO. MEIO.
DEFESA DO USUARIO. LIMITES. MEDIDA CAUTELAR DE VISTORIA.
REPETICAO. CONDICOES. [...] 3. O pleno exercicio da faculdade contida
no art. 13 da Lei n® 9.609/98 pressupde a existéncia de um meio efetivo e
eficaz de fiscalizagcdo, tendo a norma eleito como medida adequada para
esse fim a vistoria prévia, cuja natureza é claramente preparatéria e
preventiva, de modo a viabilizar a confirmagéo de suspeitas de violagéo de
direito autoral. 4. Nao se pode impor como requisito para utilizagao
dessa medida a prova pré-constituida do dano, ou seja, certeza quanto
a contrafagdo, sob pena de subverter o escopo fiscalizador da regra,
tornando-a absolutamente inécua. 5. Em contrapartida, deve-se deferir ao
usuario ampla oportunidade de prova, para que possa se defender dessas
vistorias fiscalizatérias e demonstrar que os programas por ele utilizados
sdo originais e registrados. 6. Assim como o vistoriando, o vistoriado deve
exercer essa prerrogativa com boa-fé, sempre amparado na existéncia de
indicios do bom direito e abstendo-se de pleitear a produgdo de provas
inuteis, que possuam nitido carater protelatério. STJ, REsp n°
1.278.940/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julg 04.09.2012,
DJe 13.09.2012, (grifo nosso).

As acbes preparatorias cautelares sao deferidas mesmo com a mera
alegacdo de suspeita do uso irregular das licencas e quando comprovadas as
alegacbes, as condenagdes chegam a até 10 vezes o valor de mercado de cada
software, multiplicado pela quantidade de licengas irregulares, cujo entendimento

esta pacificado no Superior Tribunal de Justica.
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GRAFICO 10 - ACOES PREPARATORIAS
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Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana — (Periodo: 2016 a 2019).

4.2 DA NACIONALIDADE

Denota-se que, do total de casos analisados, menos de 21% dos autores
dos processos sdo empresas nacionais, sendo uma titular nacional no Estado do Rio

de Janeiro e outras 2 no Estado de Sao Paulo.

GRAFICO 11 — NACIONALIDADE DA REQUERENTE
120%

100%
100% 93%

80%
80%

60%

Percentual

40%
20%

20%
7%
0% _—

0%
Parana Rio de Janeiro Sdo Paulo

Estado

M Estrangeiro m Nacional

Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana — (Periodo: 2016 a 2019).
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Outro fator importante que pode ser constatado por via da analise do cotejo
dos dados refere-se a empresa Microsoft, identificada como a principal requerente
de acbes de titularidade de software que buscam a indenizag&o por uso irregular de
suas licencas nos referidos Estados-membros; tendo como software mais
contrafeitos o Windows e o pacote Office, de modo que nas agdes ajuizadas no
Estado do Rio de Janeiro, outras gigantes do setor, como Adobe, Symantec e
Autodesk unem-se a Microsoft e ajuizam as agdes em litisconsércio ativo.

Do exame comparativo das decisdes, quanto a titularidade, p6de-se concluir
que a totalidade das agbes propostas pelas gigantes mundiais do setor de software
reivindica a reciprocidade no tratamento referente a protecéo de Direito Autoral, em
conformidade com a Convencado de Berna, contrapondo a alegacido de falta de
legitimidade ativa, questdo que é frequentemente apresentada nas preliminares em

sede de contestacéo.
4.3 DA SENTENCA, APELACAO E REFORMA DA DECISAO

Em relagcdo a procedéncia ou ndao das agoes, a partir do exame comparativo,
foi possivel concluir que no minimo 90% das agbes sao procedentes ou
parcialmente procedentes.

GRAFICO 12 — DISPOSITIVO DA SENTENGA
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Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana — (Periodo: 2016 a 2019).
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No Estado de Sao Paulo, o Tribunal ndo reformou duas sentengas com
algumas particularidades: i) no primeiro caso, discutiu-se a licenga GPL Linux e
prezou pela manutencdo da sentenga de improcedéncia; e i) o caso em que a
condenacdo foi no importe de R$ 274.137,00, referente ao uso irregular de 161
licengas; entretanto a requerente nao interpés apelagao postulando a majoragao da

condenacéo.

GRAFICO 13 — APELACAO
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Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana — (Periodo: 2016 a 2019).

Das apelagdes interpostas pelas requeridas, péde-se constatar as seguintes
alegagdes: i) de falta de legitimidade ativa para propor a agao, por tratar-se de
requerente estrangeira, ii) cerceamento de defesa quanto ao laudo elaborado pelo
perito e homologado em acao cautelar, e iii) o pedido de minoragao da condenagao
referente a indenizagcdo. E, por parte da requerente, pretende-se apenas a
majoragao da condenagao em 10 vezes.

Sendo que o percentual de apelagdes apresentadas pelas partes é
proporcional, entretanto, o percentual de recurso adesivo interposto em Sao Paulo e

Rio de Janeiro, ficou em 3% e 13% respectivamente.
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GRAFICO 14 — SENTENGA REFORMADA
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Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana — (Periodo: 2016 a 2019).

As decisbes em sede de segundo grau de jurisdigdo que reformaram as
sentencgas, reafirmaram a homologacgao do laudo pericial e, dos processos em que
houve o pedido de majoragao da condenacgao para 10 vezes o valor de mercado do
software, quando a reforma foi no mesmo entendimento, apresentou-se a
justificativa embasada nos julgados adiante descritos.

No Estado do Parana, 5 processos tiveram deferidas as 10 vezes do valor
de mercado do software em sede de 1° grau e mais 5 processos em sede de 2°
grau. Outros 2 processos tiveram sua sentenga reformada para minorar a
condenagédo para 2 vezes o valor do software, entretanto, resultou o total de 9
processos com a condenacao final em 10 vezes o valor do software.

Em 3 acdes do Rio de Janeiro, a condenacao final foi mantida no patamar de
10 vezes o valor do software. Sendo um processo em particular, datado de 1998%°
que se encontra em fase de execucgao, a requerente Microsoft Corporation tenta
receber o valor de R$ 46.782.642,80 a titulo de indenizagéo pelo uso de 22 licencas

irregulares do Windows e 28 do pacote Office.

% No caso deste processo em especifico, devido apresentar um valor muito discrepante dos demais,
referente a duragdo do processo, optou-se por retirar o valor extremo do calculo da média, de modo a
ndo interferir no resultado de forma negativa.



48

4.4 DA JURISPRUDENCIA CITADA

Apos a analise de todos os julgados, ficou evidenciado que o Superior
Tribunal de Justica fixou a indenizagdo em valor equivalente ao décuplo do valor de
cada programa encontrado, multiplicado pelo numero de licengas constatadas pelo
perito judicial como irregular. Trata-se de pratica decisoria constante do Poder
Judiciario de todos os Tribunais dos Estados-membros mencionados, que utilizam
como justificativa o entendimento do Superior Tribunal de Justica aplicado em
processos semelhantes.

Isso demonstra que o papel do Superior Tribunal de Justica — STJ, conforme
orientacao da Constituicdo Federal de 1988, de agir como 6rgao revisor, de maneira
a uniformizar a interpretacdo da lei federal em todo o pais, pacificando o

entendimento, ao menos em relacao a esse tema especifico, esta sendo cumprido.

GRAFICO 15 — JURISPRUDENCIA CITADA - MAJORAR A CONDENAGAO
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Fonte: a autora com dados do Tribunal de Justica do Parana — (Periodo: 2016 a 2019).

Observou-se tanto no Tribunal do Parana como do Rio de Janeiro, algumas
decisbes no sentido de minorar a condenacgao; entretanto, a maioria das decisdes
ainda vai ao encontro dos preceitos do STJ. O Estado de Sao Paulo foi identificado
como o Estado com menor duragédo no tempo do processo sobre o tema e com

maior numero de decisdes tanto em sede de 1° como de 2° grau de jurisdicdo com
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minoracao da condenacao; o numero base de 10 vezes o valor do software ainda é
presente nas decisdes; porém nota-se uma pulverizagdo de decisdes divergentes e
com embasamentos n&o encontrados nos demais Tribunais.

Observa-se, a partir do presente estudo, que as grandes empresas
beneficiadas no sistema atual s&o as gigantes do setor mundial do software, diante
da quantidade de agdes procedentes e de sentencgas reformadas com a majoragao
ao limite maximo da condenagdo, qual seja, 10 vezes o valor de mercado
multiplicado pela quantidade de licengas irregulares, conforme jurisprudéncias

paradigmas colacionadas a seguir:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACAO DE
INDENIZACAO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CONTRAFACAO.
PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE). CARATER PUNITIVO E
PEDAGOGICO. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 102 DA LEI 9.610/98. 1.
Acdo de indenizagdo ajuizada em 14.03.2003. Recurso especial concluso
ao Gabinete em 20.08.2013. 2. Discusséo relativa a adequagao dos critérios
utilizados para fixar a indenizagao devida, em razao da utilizagao ilegitima
de softwares desenvolvidos pela recorrente. 3. A exegese do art. 102 da Lei
de Direitos Autorais evidencia o carater punitivo da indenizagao, ou seja, a
intencao do legislador de que seja primordialmente aplicado com o escopo
de inibir novas praticas semelhantes. 4. A mera compensacao financeira
mostra-se ndo apenas conivente com a conduta ilicita, mas estimula
sua pratica, tornando preferivel assumir o risco de utilizar ilegalmente
os programas, pois, se flagrado e processado, o infrator se vera
obrigado, quanto muito, a pagar ao titular valor correspondente as
licengas respectivas. 5. A quantificagdo da sanc¢ao a ser fixada para as
hipoteses de uso indevido (ausente a comercializagdo) de obra
protegida por direitos autorais ndao se encontra disciplinada pela Lei
9.610/98, de modo que deve o julgador, diante do caso concreto,
utilizar os critérios que melhor representem os principios de equidade
e justica, igualmente considerando a potencialidade da ofensa e seus
reflexos. 6. E razoavel a majoragao da indenizagédo ao equivalente a 10
vezes o valor dos programas apreendidos, considerando para tanto os
proprios acérdaos paradigmas colacionados pela recorrente, como os
precedentes deste Tribunal em casos semelhantes. 7. Recurso especial
provido. STJ, REsp n° 1.403.865/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Julg. 07.11.2013, DJe 18.11.2013, (grifo nosso).

O REsp n° 1.185.943/RS, adiante transcrito, preceitua o mesmo

entendimento ao tratar da majoragao da condenacéo:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL. PROGRAMA DE
COMPUTADOR (SOFTWARE). AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS ARTIGOS 186, 944 e 927, DO CODIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE
IDENTIFICACAO NUMERICA DA CONTRAFACAO. INAPLICABILIDADE
DO ARTIGO 103, PARAGRAFO UNICO DA LEI 9610/98. INDENIZACAO
DEVIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 102 DA LEI 9.610/98. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1. "A pena pecuniaria imposta ao infrator ndo se
encontra restrita ao valor de mercado dos programas apreendidos.
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Inteligéncia do art. 102 da Lei 9.610/98 - 'sem prejuizo da indenizagao
cabivel.' - na fixagdo do valor da indenizagéo pela pratica da contrafacao”
(REsp 1.136.676 - RS, Rel. Min. Nancy Andrighi) 2. O simples pagamento,
pelo contrafator, do valor de mercado por cada exemplar apreendido,
ndo corresponde a indenizagado pelo dano causado decorrente do uso
indevido, e muito menos inibe a sua pratica. 3. O paragrafo Unico do
art. 103 da Lei n° 9.610/98 tem sua aplicagcio condicionada a
impossibilidade de quantificacdo dos programas de computador
utilizados sem a devida licenga, o que ndo é o caso dos autos. 4.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido. STJ, REsp n°
1.185.943/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomao, Julg.
15.02.2011, DJe 18.02.2011, (grifo nosso).

Conforme anteriormente exposto, o Brasil e os Estados Unidos da América
sao subscritores da Convencao de Berna. Nos termos do Decreto n°® 75.699/1975 e
do Ato de Implementagao de 1988, mediante a adogédo do regime de protegao do
programa de computador como obras literarias, a reciprocidade entre os paises é
constatada da leitura do paragrafo unico, do artigo 2°., da Lei n° 9.610/1998 e
também do paragrafo quarto, do artigo 2°., da Lei n° 9.609/1998, que assegura aos
estrangeiros domiciliados no exterior a protecdo dos direitos autorais ou
equivalentes, desde que observado o tratamento reciproco do pais de origem aos
brasileiros e domiciliados no Brasil. A igualdade de tratamento € invocada em todas
as pecas iniciais das requerentes estrangeiras, conforme dados acima expostos.
Como forma de ratificar este entendimento pelo Poder Judiciario, colacionam-
se as ementas dos julgados: AgRg no AREsp n° 114.167/RS, Min. Rel. Luis Felipe
Salomdo e o REsp n° 913.008/RJ, Min. Rel. Jodo Otavio de Noronha, ambos
utilizados como referéncias de citagdo nos acordaos que ratificam a reciprocidade no

tratamento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO
AUTORAL. UTILIZACAOILICITA DE SOFTWARE. 1. ndo prospera a
irresignagéo pela indicada violagao ao artigo 535, Il, do Cédigo de Processo
Civil, visto que a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as
questdes faticas e juridicas que lhe foram submetidas, emitindo
pronunciamento de forma fundamentada, embora em sentido contrario a
pretensdo da agravante.2. "Desnhecessaria a comprovagido da
reciprocidade em relagao a protecao ao direito autoral de software a
estrangeiros, pois o Brasil e os Estados Unidos, na condi¢cao de
subscritores da Convenc¢ao de Berna, respectivamente, pelo Decreto n.
75699, de 6.5.1975, e Ato de Implementacdao de 1988, de 31.10.1988,
adotam o regime de prote¢cdo a programas de computador" (REsp
913.008/RJ, QUARTA TURMA, DJe19/10/2009). 3. A argumentacéo tracada
neste regimental ndo se mostra capaz de modificar os fundamentos
adotados na decisdo ora agravada, motivo pelo qual esta deve ser mantida
por seus proprios fundamentos. 4. O recurso mostra-se manifestamente
infundado, a ensejar a aplicagdo da multa prevista no artigo 557, § 2° do
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CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. STJ, AgRg no
AREsp114167/RS, Min. Rel. Luis Felipe Salom&o, Quarta Turma, Julg.
28.08.2012, DJe 05.09.2012, (grifo nosso).

O REsp n° 913.008/RJ compartiiha do mesmo ensinamento do acérdao

acima exposto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTECAO AO DIREITO AUTORAL DE
SOFTWARE. PIRATARIA. MEIOS DE PROVA. PREVISAO DO ART. 9° DA
LEl 9.609/98 QUE INDICA A APRESENTACAO DO CONTRATO DE
LICENCA E DO DOCUMENTO FISCAL COMO MEIOS HABEIS PARA
PROVAR A REGULARIDADE DO USO PROGRAMAS DE COMPUTADOR.
COMPROVACAO DO NEGOCIO JURIDICO MEDIANTE QUALQUER MEIO
DE PROVA IDONEO, AINDA QUE NAO ESPECIFICADO EM LEI
POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. SUMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a
quo manifestou-se acerca de todas as questdes relevantes para a solugao
da controvérsia, tal como |he fora posta e submetida. Nao cabe alegacao de
violagao do artigo 535 do CPC, quando a Corte de origem aprecia a questao
de maneira fundamentada, apenas nao adotando a tese da recorrente.
Precedentes. 2. A falta de prequestionamento em relagéo aos arts. 126 e
131 do Cddigo de Processo Civil impede o conhecimento do recurso
especial. Incidéncia da sumula 211/STJ. 3. Desnecessaria a comprovagao
da reciprocidade em relagao a protegao ao direito autoral de software a
estrangeiros, pois o Brasil e os Estados Unidos, na condi¢cao de
subscritores da Convencéao de Berna, respectivamente, pelo Decreto n.
75699, de 6.5.1975, e Ato de Implementacdao de 1988, de 31.10.1988,
adotam o regime de protecdo a programas de computador. [...]. STJ,
REsp n° 913.008/RJ, Rel. Min. Jodo Otavio de Noronha, Terceira Turma,
Julg. 25.08.2009, DJe 19.10.2009, (grifo nosso).

Como se pbde observar, as legislagbes estadunidense e brasileira, bem
como a Convencao de Berna, viabilizam a reciprocidade de tratamento, neste caso
especifico, entre brasileiros e estadunidenses, deste modo, quando se refere aos
julgados, denota-se que apenas 3 demandantes nacionais ajuizaram ag¢des para
requerer a tutela da titularidade de software no Brasil, todas as demais demandantes

sdo estrangeiras, frise-se, em conformidade com a lei.

5 CONSIDERAGOES FINAIS

O software, na qualidade de um dos elementos centrais da evolugcdo da
tecnologia, ainda traz em si questdes quanto a evolucdo deste tema no Direito, de
modo que suas tratativas juridicas tém um longo caminho a percorrer.

A pergunta que esta pesquisa buscou responder refere-se a quais sédo as
principais diferengcas e similitudes nas demandas judiciais sobre titularidade do

software e, adicionalmente, quem sao os principais demandantes, quais o0s
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mecanismos processuais prevalentes e se ha coeréncia na aplicagéao de sangoes
pela violacao dos direitos autorais relacionados as licengas de software.

Para tanto, o trabalho apresentou, em primeiro lugar, os referenciais teoricos
do software, como forma de suprir o leitor com informagdes sobre o tema “programa
de computador”, evidenciando suas especificidades, formas de protecao,
titularidade, comercializagao e infragées. Seguiu-se da apresentagcédo dos dados de
cada Estado-membro objeto da pesquisa, de forma individualizada, salientando as
principais informagdes e, por fim, realizando o cotejo dos elementos mais relevantes
da analise, quando do contraste dos dados entre os trés Estados.

No que toca a analise dos dados em si, como mencionado observou-se,
inicialmente, que nao houve o ajuizamento de acgbes de abstengcdo de uso e
indenizatérias por uso irregular de programa de computador em face de pessoas
fisicas, concentrando cem por cento das demandas em face de pessoas juridicas.

Apoés a analise dos julgados e do cotejo das suas diferengas e similitudes,
concluiu-se que atualmente as maiores demandantes dessas agdes nos trés
Estados-membros pesquisados s&do pessoas juridicas estrangeiras, atingindo o
percentual de 100% no Parana, 80% no Rio de Janeiro e 93% em S&o Paulo. A
Microsoft Corporation foi identificada como a maior demandante destas acoes, e os
software mais contrafeitos sdo o Windows, o pacote Office, o Adobe, o Autocad, o
Norton, o Photoshop e o Solidworks.

Mais de 67% das agdes ajuizadas nos trés Estados-membros objeto deste
estudo tém a sentencga reformada pelo 2° grau de jurisdigdo. No Parana, de 100%
das agdes propostas: i) 42% tiveram a sentenga procedente no importe de 10 vezes
o valor da licenga irregular do software, em que 80% das decisdes foram mantidas
em sede de 2° grau; e ii) 42% das sentengas com valor de condenagao menor que
10 vezes o valor do software irregular tiveram suas sentencas reformadas, para
majorar a condenagao em 10 vezes o valor do software; iii) € 16% dos processos
tiveram a condenagdo em patamar inferior ao limite mencionado e nao foram
reformadas.

No Estado do Rio de Janeiro, 60% dos processos resultaram na condenagao
final no importe do décuplo do valor do software irregular. Em S&o Paulo, 38% das
demandas tiveram suas sentengas reformadas com o objetivo de majorar a
condenagédo, alcangando o limite de 10 vezes, sendo 31% das decisbes com

condenacao em 10 vezes ja em sede de 1° grau e sem reforma da sentenca.
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A partir da analise destes dados, surgem novas inquietagdes relevantes,
ainda pendentes de respostas, a serem buscadas em novas pesquisas de que tanto
necessita este setor do Direito. Uma primeira questdo refere-se ao tratamento
reciproco dos titulares de software, conforme orientacdo da Convencgao de Berna, de
modo que é assegurada aos estrangeiros a protecado dos direitos autorais, desde
que observado o tratamento rec:iproco.21

Um aspecto adicional relevante a observar refere-se a inexisténcia de
apresentagao, em processo ajuizado por empresas estrangeiras, do registro junto ao
INPI como prova de titularidade. Neste quesito, as empresas estrangeiras
apresentaram o Certificate of Copyright Office Registration, conforme bem autoriza a
legislacao, visto que é liberalidade do titular efetuar o registro do software. Ou seja,
em apenas uma das ag¢des analisadas houve a apresentagcédo do registro junto ao
INPI; € uma questdo que levanta uma importante indagacao: qual € o perfil do titular
que efetua o registro de software junto ao INPI, apesar de o registro ndo ser uma
obrigacao legal?

Apurou-se que mais de 80% das acgdes propostas sao ajuizadas por
empresas estrangeiras que atendem os requisitos legais para ingressar
judicialmente no Brasil. Nessas agdes, elas requerem a protecao de seus software,
sem efetuar qualquer registro junto ao INPI.

Quanto ao tratamento reciproco entre o Brasil e Estados Unidos da América,
qual software brasileiro tem a mesma abrangéncia nos Estados Unidos da América
que o Windows e o pacote Office tém no Brasil? Se o titular nacional de programa de
computador ndo ajuiza agdes sobre o tema no Brasil, sera que ajuiza agbes em
outros paises requerendo a reciprocidade?

O tratamento “reciproco” esta permitindo que empresas gigantes
estrangeiras ajuizem acgdes no Brasil e fiscalizem as empresas nacionais sem a
necessidade de comprovagdo minima da violagdo. E, como resultado da
condenacao, recebem até o décuplo do valor de mercado dos software que foram
utilizados de forma irregular por pessoas juridicas brasileiras, sem ao menos
possibilitar uma oportunidade de adequagdao e conscientizagcdo do publico

consumidor previamente a efetiva condenacdo. A partir dos estudos realizados,

! Paragrafo tnico, do artigo 2°, da Lei n°. 9.610/1998.
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pdde-se concluir que, em relagdo ao programa de computador, esta reciprocidade
nao € vantajosa para o Brasil.

As acdes indenizatorias sao precedidas de acdes cautelares de producio de
provas que sao deferidas em sua totalidade pelos magistrados; quando ndo em
primeiro grau, o sdo em sede de recurso, seguindo o entendimento do REsp n°
1.278.940/MG de relatoria da Min. Nancy Andrighi®?, “Nao se pode impor como
requisito para utilizagdo dessa medida a prova pré-constituida do dano, ou seja,
certeza quanto a contrafac&o, sob pena de subverter o escopo fiscalizador da regra”.

A pericia técnica é o principal elemento para o convencimento do juiz
quando da homologacéo do laudo. Torna-se relevante questionar se a decisédo
paradigmatica acima exposta, ainda encontra respaldo juridico, de modo que cabe
aqui a reflexao se a mera alegacao de denuncia, sem comprovacgao alguma do fato
ou mesmo se a simples apresentagdo de material informativo genérico sobre a
ocorréncia da pirataria estrutural no Brasil bastaria para embasar o deferimento da
acao preparatoria.

A homologacédo do laudo elaborado pelo perito técnico é o objeto-fim da
acao preparatoria. Quando se questiona a respeito da aceitacdo por parte do Poder
Judiciario de embasamento fragil para a concessdo da medida, ndo se defende a
nao realizacdo da pericia técnica.

Em sede da agéao principal, as condenagdes em primeiro grau de jurisdi¢céo,
quando constatam o ilicito por parte da requerida, ndo seguem uma regra quanto a
definicdo do valor de indenizacdo devido a requerente. Este posicionamento leva a
titular do software a buscar o segundo grau de jurisdi¢do, almejando a reforma da
decisdo, que encontra respaldo condenatoério de 10 vezes o valor de mercado do
software irregular, conforme colacionado das decisbes embasadas nos julgados
paradigmaticos anteriormente citados do Superior Tribunal de Justiga.

Da leitura das decisGes paradigmaticas que embasam as condenagdes em
relagdo a majoragdo da condenacdo, observou-se que o intuito da condenacao é:
“evidenciar o carater punitivo da indenizagado, ou seja, a intengcéo do legislador de
que seja primordialmente aplicado com o escopo de inibir novas praticas
semelhantes (BRASIL, 2013, REsp n°® 1.403.865/SP)”.

2 STJ, REsp n° 1.278.940/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julg. 04.09.2012, DJe
13.09.2012.
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Conclui-se do exposto que, se o objetivo é inibir novas praticas e néao
acarretar a ruina da contrafatora, seria necessaria a aplicagdo de uma medida que,
ao mesmo tempo em que inibe o comportamento ilicito, conscientize a infratora e
recomponha financeiramente a requerente, estabelecendo-se um novo numero base
para multiplicagao das licengas irregulares.

As decisdes paradigmaticas datam de 2011 e 2013, ou se€ja,
aproximadamente 10 anos antes da presente pesquisa, e continuam a ser utilizadas
como orientagdo do numero de multiplicacdo dessas licencas; questiona-se se 10
vezes ainda é o parametro correto.

As empresas necessitam cabalmente de computador, software, sistema
operacional, editor de textos, editor de tabelas e demais sistemas que atendem as
necessidades rotineiras diarias dos empreendedores. As empresas estrangeiras sao
titulares dos software mais conhecidos e também mais utilizados por essas pessoas
juridicas de diferentes portes e faturamentos no Pais. Denota-se a necessidade de
conscientizagdo do publico consumidor destes produtos, do risco a que a empresa
esta exposta quando n&o adquire as licencas de forma correta, visto que a
prerrogativa da fiscalizagdo do seu uso é direcionada totalmente para a empresa
titular do programa de computador, podendo culminar na condenagao de 10 vezes o
valor do software com licenga irregular.

Defende-se, no presente trabalho, a existéncia de uma proporcionalidade na
condenacgdo, de modo que seja observado o porte/faturamento da empresa
requerida, verificado também o capital social e/ou o balango financeiro da empresa,
como forma de penalizar a empresa infratora, entretanto, concedendo-lhe
oportunidade de adequacdo de conduta, somada a uma penalidade pecuniaria
menos gravosa e equivalente as condigdes financeiras, de modo a contribuir com a
continuidade da atividade empresarial no Brasil, permitindo o exercicio da atividade,
contratagcao de colaboradores, o pagamento de impostos e o atendimento da funcao
social da empresa nacional.

A presente pesquisa forneceu subsidios para a atuacdo pratica de
profissionais com interesse na area, bem como servira de marco referencial para
futuros estudos sobre o tema. O levantamento de hipoteses e provocacdes podera
ser respondido por novas pesquisas que venham a tratar do assunto, ocasionando

verdadeiro dialogo académico.



ANEXO

TABELA 17 — EVOLUCAO DOS ACORDAOS REFERENTE O SOFTWARE ENTRE 2010-2019

Acordaos sobre Software no ambito Civel

Parana Sao Paulo Rio de Janeiro
2010 14 2010 305 2010 11
2011 9 2011 485 2011 12
2012 8 2012 454 2012 17
2013 18 2013 553 2013 17
2014 17 2014 572 2014 22
2015 33 2015 717 2015 22
2016 38 2016 729 2016 36
2017 29 2017 874 2017 34
2018 45 2018 944 2018 42
2019 63 2019 1106 2019 61

Fonte: a autora com dados dos Tribunais de Justica do Parana, Sdo Paulo e Rio de Janeiro

TABELA 18 - DISPENDIQS DOS GOVERNOS ESTADUAIS EM CIENCIA E TECNOLOGIA, POR
UNIDADE DA FEDERACAO 2000 - 2018 (EM MILHOES DE R$ CORRENTES)

Ano 2 - S3o Paulo 2 - Rio de Janeiro 2 - Parand
2000 2.044,50 250,7 182,9
2001 2.388,20 222,3 200,9
2002 2.592,10 196,2 256,0
2003 2.730,50 227,7 238,2
2004 2.675,50 276,4 314,0
2005 2.552,10 286,5 323,5
2006 2.601,00 302,6 365,1
2007 3.534,10 418,3 4279
2008 4.302,40 491,8 425,3
2009 4.835,40 522,8 572,2
2010 5.609,40 685,2 600,1
2011 6.908,00 800,9 617,8
2012 7.792,30 844,3 759,5
2013 8.786,70 960,0 771,5
2014 9.721,60 1.305,10 932,4
2015 11.898,40 1.477,20 1.007,90
2016 11.676,30 1.252,00 1.296,10
2017 11.865,60 1.323,70 1.300,00
2018 13.372,20 1.442,74 1.290,50

Fonte: a autora com dados da Coordenac&o-Geral de Gestao Institucional (CGAI) - DGI/SEXEC -
Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovagbes e Comunicagdes (MCTIC)23

% Dados indisponiveis para o ano de 2019.
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