Associacdo N

Baullstda c(lja ASP

ropriedade

Intelectual Edicao Comemorativa

de 35 anos

Revista ASPI
Edicao n° 1 - ago/2018 a out/2018

-
=
(=]
=
o
‘S
(7]
O
E

Lancamento do Selo Comemorativo




Associacao |IIIEN
Paulista da Agr’l
Propriedade o

Intelectual

JUNTOS, SOMOS
MUITO MAIS.

A ASPI proporciona a seus associados inimeros beneficios
e vantagens, tais como o livre acesso a sede da entidade,
na qual encontram a sua disposicao salas de reunioes e
estudos, biblioteca, computadores e impressoras,
referéncias bibliograficas de interesse e videos com
palestras e eventos sobre relevantes temas da area.

A continua expansao do quadro de associados da ASPI é
fundamental para a constante manutengao do programa de
melhoria da estrutura e dos servigos oferecidos pela
associacao.

Se vocé, seu escritdrio ou sua empresa, ainda nao faz parte
da ASPI acesse 0 nosso website e preencha sua ficha de
inscricdo. Se preferir, visite nossa sede ou entre em
contato com quaisquer de nossos diretores, conselheiros
ou associados. Eles terao grande prazer em dar seu
depoimento sobre o que significa ser um associado ASPI,
bem como fornecer qualquer outra informacao que vocé
precise para tomar a decisao de juntar-se a nos.

ASSOCIE-SE

www.aspi.org.br/associe-se



Revista ASPI - Editorial

A ASPI E SEUS
NEP 35 ANOS

No dia 16 de agosto de 1983 nascia a Associagdo Paulista da Propriedade Industrial, a nossa ASPI, que
quando de seu nascedouro tinha a “propriedade industrial” como principal foco, nao tardou a transformar-se
em Associacao Paulista da Propriedade Intelectual, passando a abarcar também matérias de suma relevancia
como os Direitos Autorais e conexos.

Nada menos que 35 anos atras. Tempo suficiente para alcangar sua maturidade e transformar-se, sem divida
nenhuma, em uma das principais entidades apoiadoras e de difusao da propriedade intelectual em nosso Pais.
Uma verdadeira “Escola da Propriedade Intelectual”. De fato, a ASPI que surgiu com a missao de dar a Sao
Paulo, o estado brasileiro de maior expressao econdémica, a representatividade que merece na importante ma-
téria da propriedade intelectual, nunca mediu esforcos para ampliar o conhecimento sobre a matéria para todos
0s empresarios, advogados, agentes, estudantes e demais interessados que nela buscavam apoio.

Sao inlUmeras as iniciativas promovidas durante esses 35 anos e, ndo obstante a dificuldade de enumerar
todas, é importante destacar a realizacdo de seu congresso internacional que atualmente ocorre todos os anos
no més de marco. A ASPI que realizou seu primeiro Seminario em 1984, consegue hoje em seu evento anual,
reunir mais de 200 profissionais relacionados a area da propriedade intelectual e apresentar uma grade de pa-
lestras com temas extremamente atuais e polémicos, mostrando o seu carater vanguardista e de pioneirismo.
Temas como “Protocolo de Madri”, que hoje sao amplamente noticiados na midia, foram objeto de seminarios
especificos em 2002 e 2006, com ampla discussao do assunto, inclusive a nivel internacional.

E nesse contexto de comemoragéo e plenitude que a ASPI agora da mais um passo e, com muita satisfacéo,
lanca sua Revista que congregara artigos de variados temas relacionados a Propriedade Intelectual de autoria
de diversos especialistas, tudo de modo a alcangar o maior nUmero de tdpicos e leitores. Certamente € uma
ferramenta que surge para valorizar ainda mais a atuacdo da nossa ASPI e o seu prestigio no meio académico,
profissional e, inclusive, perante o Poder Judiciario.

Que venham os préximos 35 anos e mais!

Dr. Marcello do Nascimento
Presidente
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Agenda Internacional

Rodolfo H. Martinez Jr. rodolfomartinez@mklaw.com.br

02-Aug-18
07-Aug-18
ABA
Chicago US
ABA Annual
Meeting

19-Aug-18
21-Aug-18
ABPI
Sao Paulo BR
XXXVIIl Congresso
Internacional

23-Aug-18
24-Aug-18
AAAPI
Bs. Aires AR
XXXII Jornadas
Anuales

13-Sep-18
15-Sep-18
MARKENIZER
Rotterdam NL
IP
Conference

18-Sep-18
21-Sep-18
MARQUES
Paris FR
32" Annual
Conference

23-Sep-18
25-Sep-18
IPO
Chicago US
Annual
Meeting

Livros doados
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20 ANOQS DA

Nome da Obra:
20 Anos da Lei n® 9.279/1996 — Lei
da Propriedade Industrial — 2018

Autor:

Enzo Baiocchi e Ricardo Luiz Sichel
Editora:
Lumen Juris

23-Sep-18
26-Sep-18
AIPPI
Cancun MX
World Congress

26-Sep-18
28-Sep-18
AIPF
Chicago US
2018 Annual
Meeting

04-Oct-18
06-Oct-18
LIDC
Budapest HG
LIDC 2018
International
Congress

Ao tekoraea

ESTUDOS DE DIREITD AUTORAL

oM homenagem a

José Carlos Costa Ketin

Nome da Obra:
Estudos de Direito Autoral em Home-
nagem a José Carlos Costa Netto

Autor:

Rodrigo Moraes (Coordenagéo)
Editora:
Edufba - Editora da Universidade

14-Oct-18 11-Nov-18
17-Oct-18 14-Nov-18
LES USC LES Asia
Boston US New Delhi IN
LES 2018 Annual LES Asia Pacific 8"
Meeting Conference
22-Oct-18 17-Nov-18
23-Oct-18 21-Nov-18
IIPLA APAA
S. Francisco US New Delhi IN
3 World Congress 68" + 69"" Council
Meeting
25-Oct-18 24-Nov-18
27-Oct-18 28-Nov-18
AIPLA ASIPI

Rio de Janeiro BR
XX International
Congress

Washington US
Annual Meeting

T Aok it

Recurso Especial e Agao |

Rescisoria: Controle da
Ofensa a Norma Juridica
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Nome da Obra:
Recurso Especial e Acao Rescisoria -
Controle da Ofensa A Norma Juridica
Autor:
Tania Aoki Carneiro
Editora:
Gazeta Juridica

Federal da Bahia
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Pessoa Fisica

Reinaldo Oliveira Sivelli (23/3/18)
Pedreira, Califre e Sivelli Advogados
Associados

Jaderson de Meira Gaewski (28/3/18)
Especialista em Propriedade Intelectual

Thaita Groshe (9/4/18)
Somos Marcas e Patentes Ltda.

Juliana Bicudo Mollet (15/5/18)
Advogada residente em Paris

Leticia Khater Covesi (30/5/18)
IGPI

Henrique Moura Rocha (06/06/18)
Moura Rocha Advogados

Luzia Cristhina de Oliveira (18/6/18)
J.A Oliveira & L.C Oliveira Sociedade de
Advogados

Pedro Klein Lourenco (21/06/18)
Klein Propriedade Intelectual Ltda.

Luiz Ricardo Marinello (04/7/18)
Marinello Sociedade de Advogados

Alexandra Batista Santana (16/7/18)
Mazetto Sociedade de Advogados

Ana Paula Santos Celidonio (18/7/18)
Lobo De Rizzo Advogados

Solida experiéncia em Propriedade Intelectual.

Novos
Associados

Pessoa Juridica

Novo preposto Silveiro Advogados
Rodrigo Varini Mutti

Novo preposto Montaury Pimenta
Machado & Vieira de Mello Advogados
David Fernando Rodrigues

Chiarottino e Nicoletti Sociedade de
Advogados
(em substituicao a Neves do Amaral)

Prepostos:
Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino
Flavia Carneiro de Campos Moreira Amaral

| |
DAVID DO NASCIMENTO
/




Revista ASPI - Aconteceu na ASPI

XVIIl Congresso Internacional da Propriedade Intelectual

David Fernando Rodrigues

Abrindo a agenda de grandes
eventos relacionados a Proprieda-
de Intelectual no ano de 2018, foi
realizado nos dias 19, 20 e 21 de
marco o XVIII Congresso Interna-
cional da Propriedade Intelectual
da ASPI, trazendo como tema “A
Propriedade Intelectual e o Am-
biente Virtual: Na Mira de uma
Nova Era”

Temas profundamente atuais
foram abordados, como “Inovacéo
Aberta e os Modelos de Negbcio
de Sucesso no Ambiente Virtual”,
“Blockchain: Das Criptomoedas ao
Direito da Propriedade Intelectual”,
“Crimes Cibernéticos: Fake News,
Pirataria e outros Deitos”, “Novos
Negoécios na Era Digital”, dentre
outros ndo menos importantes.

Associacdo
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Porém, como nao poderia dei-
xar de ser, topicos classicos, mas
que ainda ensejam muita discus-
sao, também foram apresentados,
como “Direito de Precedéncia”,
“Exaustao de Marcas (Deplecéo e
Congestéo)” e a aguardada pales-
tra final, ministrada pela Dra. Mar-
cia Maria Nunes de Barros, onde
foram abordados “Os Requisitos
de Atividade Inventiva e o Teste da
Motivagao Criativa”.




Além de todo conhecimento que
pode ser compartilhado durante o
evento, os participantes também
puderam se divertir e comparti-
Ihar de muito networking durante o
Cocktail e o sempre animado Jan-
tar comemorativo.

O Congresso repetiu 0 sucesso
das edicdes anteriores, cumprindo
com seu intento de trazer conheci-
mento e provocar a discussdo de
temas de suma importancia aos
profissionais atuantes no ramo da
Propriedade Intelectual.
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Professor Dr. Newton Silveira
recebe homenagem do CESA

Imagens: A esquerda o Professor Dr. Newton Silveira recebendo a Placa entregue por sua
“madrinha” do Cesa e a direita a Assembleia.

O Professor Doutor Newton Silvei-
ra recebeu, em 27/03/2018, uma
homenagem do CESA durante a
Assembleia Geral como Membro
Honorario do CESA, pelos relevan-
tes servicos prestados a Advocacia
e as Sociedades de Advogados.

O Professor Dr. Newton Silveira é
Mestre em Direito Civil, Doutor em
Direito Comercial e Professor Sé-
nior na poés-graduacéo da Facul-
dade de Direito da USP. Advogado
inscrito na Ordem dos Advogados
do Brasil nos Estados de Sao Pau-
lo e Rio de Janeiro. Membro do Ins-
tituto dos Advogados de Séo Paulo.
Founding father da ATRIP - Inter-
nacional Association for the Advan-
cement of Teaching and Research
in Intellectual Property. Arbitro da
CAMINAS - Camara Mineira de Ar-
bitragem Empresarial. Diretor Ge-
ral do IBPI - Instituto Brasileiro de
Propriedade Intelectual. Fundador,
ex-presidente e conselheiro nato
da ASPI - Associacdo Paulista da
Propriedade Intelectual. Vice-Pre-
sidente do Instituto Biodivertech.
Presidente da IDCBJ - Instituto de

Direito Comparado Brasil Jap&o.
Professor visitante na Faculdade
de Direito de Keio, Tokio. Hospede
ilustre da Cidade de Quito, Ecua-
dor. Socio do escritorio Newton Sil-
veira, Wilson Silveira e Associados
Advogados.

Atua ainda como Sécio da Cruzei-
ro Newmarc que no proximo més
completara 85 anos de existéncia,
prestando a seus clientes uma ex-
tensa gama de servigos técnicos

e judiciais, tais como o deposito e
acompanhamento de pedidos de
patentes, marcas e desenhos in-
dustriais, cultivares, registro e ma-
nutengcdo de nomes de dominio,
protecdo de direitos autorais e de
informatica, concorréncia desleal
e segredos de negécio, contratos
de transferéncia de tecnologia, li-
cenciamento e franquia, direito de
publicidade, contencioso adminis-
trativo.




Coluna Internacional

Benny Spiewak/Fabio Aspis
benny.spiewak @ splaw.com.br

Genebra, SUICA. A Austrélia
se sagrou vitoriosa em uma dis-
puta comercial com paises como
Cuba, Indonésia, Honduras e Re-
publica Dominicana em relagdo a
sua inovadora lei de embalagens
‘neutras” para produtos de tabaco.
O novo marco legal dispbe sobre
questbes que vao além da publici-
dade e alertas de saude explicitos
dispostos na embalagem de produ-
tos fumigenos, tais como a proibi-
cdo de utilizagdo de logotipos e de
cores chamativas nos macgos de
cigarros. A comisséo julgadora da
Organizagdo Mundial do Comércio
(OMC) entendeu que a lei promo-
veria a melhora da saude publica
ao reduzir o uso de derivados de
tabaco e rejeitou o argumento de
que os australianos teriam viola-
do sem justificativa as marcas re-
gistradas de empresas de tabaco.
Outros seis paises ja adotaram
leis que dispbe sobre embalagens
neutras, tais como Franca, Reino
Unido, Irlanda e Hungria. A decis&o
foi duramente criticada pela indus-

Custodio

issoO...

tria do tabaco apontou o perigoso
precedente criado, um grande re-
trocesso para a protecéo dos direi-
tos de propriedade intelectual, que
pode encorajar governos a adotar
proibicbes de utilizacdo de marcas
em outros produtos sem oferecer
provas convincentes de beneficios
para a satde publica.

(Fontes:https://www1.folha.
uol.com.br/mercado/2018/06/
omc-da-vitoria-a-australia-em-
-disputa-sobre-embalagem-neu-
tra-de-cigarro.shtml/http://www.
ip-watch.org/2018/06/28/austra-
lian-plain-packaging-upheld-deci-
sion-wto/)

Nova lorque, EUA. Foi publica-
do em Nova lorque a 112 edigao do
Global Innovation Index 2018 (Gll),
indice que fornece numeros sobre
0 desempenho de inovacdo de 126
paises, que representam 90,8% da
populacdo mundial e 96,3% do PIB
global. Seus 80 indicadores explo-
ram uma visdo ampla de inovacéao,

de Almeida & cia

PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1940

10

Marcas e Patentes - Brasil e Exterior

incluindo ambiente politico, educa-
cdo, infraestrutura e sofisticacdo
empresarial. Os destaques do re-
latério deste ano que podem ser
identificados foram a manutencéo
da Suiga no topo da classificagao
geral, a China que esta em ascen-
sdo e subiu para o 17° lugar na
colocagdo (estava na posicao 22°
em 2017), tornando-se o tnico pais
de renda média a estar entre as 20
economias mais inovadoras, e por
fim, os Estados Unidos que sairam
do Top 5 do Gll para a 6% posicao
em 2018. O Global Innovation In-
dex é publicado anualmente desde
2007 e se tornou uma ferramenta
extremamente importante de ben-
chmarketing para empresarios que
pretendem investir em inovacdo
pelo mundo.

(Fonte:http://www.ip-watch.
org/2018/07/11/global-innovation-
-index-2018-china-breaks-top-
-20-us-drops-top-5/)

RID DE JANEIRD

1 andares,
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Bornn, ALEMANHA. O érgéo dos
Estados Unidos responsavel por
supervisionar e administrar nomes
de dominio, a Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers
(ICANN) entrou com uma acgéo
contra o registrador de nomes de
dominio na Alemanha, o EPAG Do-
mainservices GmbH (EPAG), com
0 objetivo de esclarecer como seria
interpretada a ferramenta WHOIS,
nos termos da nova normativa eu-
ropeia de protecdo de dados pes-
soais, a General Data Protection
Regulation (GDPR). A referida
acdo teve inicio na mesma data
em que a nova lei entrou em vigor,
no dia 25 de maio de 2018. Para
cada nome de dominio atribuido, a
ICANN requer que os registradores
coletem o nome e informagbes do
registrante do nome de dominio, e
de um contato administrativo e téc-
nico do registrante. Esses dados
tornam-se publicos por meio da
plataforma WHOIS. De acordo com
o artigo 5 (i) (b) e (c) do GDPR, os
dados pessoais s podem ser cole-
tados com finalidades especificas,
explicitas e legitimas. Desta forma,
o Tribunal de Bonn entendeu pela
impossibilidade de divulgacdo de
dados pessoais de um contato ad-
ministrativo e técnico do registrante
na plataforma WHOIS, pois o pro-
cessamento de dados deve atender
a finalidade especifica, expressa e
legitima. Para o Tribunal, a princi-
pal finalidade do processamento
de dados seria a identificacdo do
registrante, ndo sendo necessaria
a exposicao de outras informagées
pessoais.

(Fonte:https://www.icann.
org/news/announcement-
-2018-06-13-en/https://www.
mayerbrown.com/files/Publica-
tion/708666f6-69e8-4f00-b8ba-
-15f9174f3d27/Presentation/
PublicationAttachment/d4c947cf-
-2814-4c4b-bd62-2fde70635f86/In-
formativo-Propriedade-Intelectual-
-Ano1N1.pdf)

COREIA DO SUL. O Korean In-
tellectual Property Office (KIPO),
escritério de marcas e patentes da
Coréia do Sul, tornou-se o primei-
ro pais a adotar a inovadora ferra-
menta de tradugéo de patentes de-
senvolvida pela World Intellectual
Property Organization (WIPO). A
ferramenta “WIPO Translate”, utili-
za-se da inteligéncia artificial para
traduzir documentos de patentes
e se utiliza de um banco de dados
com 70 milhbées de registros de
patentes internacionais para que
inventores do mundo todo possam
pesquisar antes de apresentar seus
respectivos pedidos de registro por
meio do Tratado de Cooperagéo de
Patentes da WIPO (PCT). A Orga-
nizagdo “treinou” a nova ferramen-
ta em diversas linguas, tais como
arabe, chinés, francés, alemao,
japonés, coreano, russo, espanhol
e inglés. A precisdo e velocidade
das tradugoes realizadas pela fer-
ramenta sao possiveis por conta da
especificidade dos textos traduzi-
dos. O WIPO Translate é “treinado”
e “focado” apenas em documentos
de patentes, em vez de uma matriz
mais extensa de textos. Diante do

grande volume de dados, a multipli-
cidade de linguas e os altos custos
decorrentes de tradugées, a ferra-
menta se torna extremamente im-
portante ndo apenas para integrar
de forma mais agil e eficiente re-
gistros de patentes no mundo todo,
como incentivar o ambiente para
o registro de cada vez mais novos
pedidos de patentes.

(Fonte:http://www.ip-watch.
0rg/2018/06/20/south-korea-firs-
t-country-adopt-wipos-ai-transla-
tion-tool/)
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Depoimentos

OS TRINTA E CINCO ANOS DA “ ASPI”

O viver em sociedade & muito
bom, porém, em nivel de associa-
¢ao é muito melhor!!!

Com efeito e desde tempos
imemoriais, ou mais precisamen-
te, pouco apds a constituicao da
“ABAPI”, em 1948, fomos brinda-
dos pelo Guilherme Gnocchi, entao
titular da Mercuario Marcas e Paten-
tes Ltda., a ingressar na mesma
como associado-representante le-
gal desta empresa.

Sao Paulo, como ndo poderia fi-
car aquém de um procedimento téo
importante para toda nossa classe,
resolveu ir um pouco mais adiante,
em constituindo o Sindicato dos
Agentes da Propriedade Industrial
e nos fomos indicados como “se-
cretario” e la permanecemos por
mais de uma gestao.

Anos mais tarde, ou seja, em
1964 foi constituida a “ABPI” e ndo
tardou muito para que o0 mesmo
ocorresse nessa Associagcao com a
mesma qualificacéo de associado.

E, gracas aos ingentes esforcos
do Dr. Peter Dirk Siemsen junto ao
citado Guilherme Gnocchi fomos
inscritos como associado da “ASI-
PI” no ano de 1967.

E, a partir desta ingressamos
também na AIPPI, FICPI, LCCD,
IBAR, USTA etc.

Mas, nos primérdios do ano de
1983, abnegados colegas de pro-
priedade industrial se reuniram por
inUmeras vezes com a finalidade
precipua de elaborar os estatutos
e constituir uma Associa¢do para
combater a concorréncia desleal
e desenfreada que campeava em
Sao Paulo, em face de procedi-
mentos alheios a boa conduta por
parte de escritérios que nao me-
diam esforcos para invadir osten-
sivamente a clientela alheia. N&o
foi elaborada uma “chapa”, néo
houve concorrentes e nem sequer
uma “eleicao”, uma vez que fomos
convidados a ocupar o cargo de
Primeiro Presidente e, nesta condi-
¢ao, selecionar, convidar e formar
um comité executivo de comum
acordo com todos, sob a condi¢céo
de cada um se incumbir de cumprir
0s objetivos rigidos e primordiais
da Associacéo.

E, assim se fez durante certo
tempo até que iniciamos a fase re-
lativa ao combate de toda a sorte
de procedimentos desleais, fazen-
do-os entender que todos tinham o
mesmo direito de competir desde
que nao invadissem a seara alheia.
E, notadamente, prepara-los tam-
bém para ingressar em nossa As-
sociagdo sob a condicdo de cum-
prir eficazmente todos 0s nossos
objetivos.

Quando ja nos encontravamos
em plena atividade e promovendo,
inclusive, as primeiras palestras re-
lativas ao ensinamento da matéria,
ndo s6 para os integrantes como
para todos os demais profissionais,
0s nossos colegas da “ABAPI”
decidiram que tudo aquilo que vi-
nhamos proporcionando estava
ofendendo os objetivos da mesma
provocando, inclusive, conflitos
dentre os “agentes da propriedade
industrial”. Por duas vezes rece-
bemos para expor os seus motivos
em nossa propria sede, os repre-
sentantes da ABAPI. No entanto,
por mais que tenhamos esclarecido
as “diferencas” entre as finalidades
das associagdes de nada adiantou,
eis que continuaram por todas as
formas a nos atacar.

Aos poucos foram surgindo as
palestras de ensinamento, aumen-
tando a nossa dedicacédo a esse
procedimento e os resultados fo-
ram aparecendo, 0s quais se torna-
ram verdadeiros cursos de proprie-
dade industrial com o consequente
aumento dos associados.

Um belo dia o Dr. Peter Dirk
Siemsen, da ABPI nos consulta so-
bre a possibilidade de uma visita,
por ocasiao da nossa reuniao de
diretoria e, em consequéncia o re-
cebemos com grande alegria.

Ricci

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Marcas
Patentes
Direito Autoral
Software

Transferéncia
de Tecnologia

www.riccipi.com.br
Av. Indiandpolis, 2.504

CEP 04062-002 S&ao Paulo-SP
Fone: 55 (11) 5581.5707

Fax: 55 (1) 2276.9864

E-mail: ricci@riccipi.com.br
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Revista ASPI - Aconteceu na ASPI

A alegria maior foi, no entanto,
proporcionada quando taxativa-
mente nos disse “vamos terminar
de uma vez por todas com os de-
sentendimentos entre as duas As-
sociaces, posto que todos tem os
mesmos direitos de se associar”.

A partir de entédo, voltamos ao
clima de “viver em sociedade” ou
melhor, em “associacbes” e aque-
les primitivos cursos, tornaram-se
seminarios em Sao Paulo, Cida-
des do Interior e além dos limites
estaduais. O desenvolvimento
consideravel e o conhecimento
manifesto da ASPI teve inicio com
a realizagéo do Seminario sobre o
Protocolo de Madri. O sucesso foi
tamanho que outros, com 0 mesmo
objetivo, foram realizados com a
participacdo de “notaveis estran-
geiros” que trouxeram as suas ex-
periéncias para o nosso Pais. Em
consequéncia, transformou-se em
Congressos de nivel internacio-
nal, abordando temas de interesse
atual e geral.

marcas & patentes

A nossa maior satisfacao foi ofe-
recer a ASPl uma “sede” a sua al-
tura, sendo que a sua inauguracao
foi marcante porque nao sé recebe-
mos o Comité Executivo da ASIPI
— Asociacion Interamericana de la
Propiedad Intelectual como tam-
bém inUmeros colegas estrangei-
ros, destacando-se os “cubanos”
gue cognominaram a ASPI como a
verdadeira “Escuela de propiedad
industrial”.

Os seus objetivos tem sido cum-
pridos a risca, visto que a cada
Congresso de Propriedade Intelec-
tual, gracas aos temas seleciona-
dos e a escolha dos palestrantes,
0 aumento de participantes tem
alcancado niveis realmente consi-
deraveis.

E, tudo isto foi alcangado porque
0s entdo abnegados de antanho
continuam a dar a sua participacéo,
porém, a nossa felicidade é consta-

tar que os “jovens”, a medida que
o tempo passa e ja sado “trinta e
cinco anos”, estdo, ndo s6 corres-
pondendo como também trazendo
aperfeicoamentos e inovacdes de
toda a sorte que nos enobrecem
€ muito, contribuindo assim para a
manuteng¢do da plenitude de nos-
sos objetivos.

JOSE CARLOS TINOCO
SOARES

Presidente ASPI nos
biénios 1983-1985/1985-1987

Ajudamos vocé a transformar
inovacao em diferencial competitivo

www.fgmarcas.com.br

MARCAS - PATENTES - DESENHOS INDUSTRIAIS - SOFTWARE - DIREITOS AUTORAIS - REGULATORIO - NOME DE DOMiNIO



MANHA EM BRASILIA

No transcorrer do seu 35° ano de
fundacao, a nossa ASPI, com jus-
tificado orgulho, por seus associa-
dos, vé confirmados os ideais que
nortearam a sua constituicao.

A defesa dos interesses, direi-
tos e deveres dos profissionais da
area, bem como o seu aprimora-
mento técnico e cultural, permane-
cem nos dias de hoje. Em todas as
gestbes, as respectivas diretorias
promoveram a realizagdo de con-
feréncias, seminarios, palestras,
congressos, a par de concorridos
eventos sociais, destinados ao
maior congracamento pessoal da
classe e de familiares.

A concorréncia desleal mereceu
censuras publicas e adogéo de di-
versas medidas julgadas cabiveis.
Cumprindo 0s nossos objetivos,
mantivemos relacionamento cor-
dial e respeitoso com autoridades
judiciais e administrativas, delas re-
cebendo a merecida atencéo.

Um dos exemplos de atuacéo
da ASPI, que merece ser reme-
morado nesses seus 35 anos,
ocorreu quando do governo Col-
lor (1990/1992), época de inflagéo
descontrolada.

Naquele conturbado periodo, o
INPI, sem aviso prévio, alterava a
tabela, com vigéncia imediata das
suas taxas, obrigando os usuarios
a ressarcir as diferencas dos valo-
res cobrados por seus procurado-
res, além de criar constrangimento
entre clientes e advogados.

MARCAS FORTES NAO SURGEM POR ACASO
MAIS DE 30 ANOS - 6.000 CLIENTES - 15.000 PROCESS0S

SAQ PAULO: Rua Tabapusi, 41 - 5° Andar - C). 53 - Cep 04533 - (110

CAMPINAS : Av. Dr Heltor Penieado, 1854 - Taguaral - Cep 13075 - 460 FoneFax: (19) 3255-7809
RIBEIRAO PRETO - PIRACICABA - SOROCABA - GOIANIA

Tal procedimento se mostrava
absurdo, ja que essa majoracao
implicava em modificacéo de pre-
visées orcamentarias e prejudicava
0 planejamento contabil e a rotina
das empresas, que tinham que in-
correr em custos n&o programados.

Tendo em vista que o INPI se re-
cusava a alterar tal procedimento
e, em razao de contato pessoal no
Gabinete Ministerial, o signatario
sugeriu 0 agendamento de reunido
entre a ASPI e o Ministro da Justica
Jarbas Passarinho, a quem estava
afeto o INPI.

Aprovada a sugestdo, se en-
contraram com o Ministro o entao
Presidente da ASPI, Dr. Newton
Silveira, o Presidente do Conselho,
Dr. Luiz Armando Lippel Braga, e o
signatario, como Diretor Juridico.

La chegando, fomos de imedia-
to introduzidos no Gabinete, sendo
recebidos, gentilmente, pelo Minis-
tro, que, ainda de pé, colocou-se
a nossa disposi¢do, sem limite de
tempo, pois considerava o assunto
do interesse, ndo sb da classe em-
presarial, como, também, do pré-
prio Governo. Acrescentou, mais,
gue ja estava ciente do motivo da
reunido, informado que fora pela
sua assessoria.

Relembramos, pois, oficio en-
viado ao INPI - ainda pendente de
apreciacao sem justificativa -, cuja
copia ali entregamos, com porme-
norizado estudo econdémico, a de-
monstrar que em periodo inferior

= Registro de Marcas

m Dep. de Patentes
FoneFax: (11) 3078-1844

www.icamp.com.br | icamp@icamp.com.br
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a cinco anos, o aumento em valor
real das taxas do INPI totalizava
seis vezes a inflagdo do periodo.

Solicitando a presenga de seu
chefe de Gabinete, determinou o
Ministro que, a partir do préximo
més, todas as taxas do INPI que
sofressem majoracdo seriam di-
vulgadas em Boletim e sua vigén-
cia s6 ocorreria ap6s trinta dias da
data da sua publicagéo.

Assim foi feito, a promessa mi-
nisterial foi cumprida em todo o
tempo da sua gestéo, e tal procedi-
mento perdurou por longo periodo.

Felizmente, alguns anos depois,
a inflagdo foi finalmente debelada e
essa pratica nefasta caiu em desu-
SO0.

Como um de seus fundadores,
desejo vida longa a ASPI e que
continue na sua missao de desen-
volver a Propriedade Intelectual no
Pais e defender seus associados,
clientes desses e todos os usuarios
de servicos do INPI.

Sao Paulo, julho de 2018

MILTON DE MELLO
JUNQUEIRA LEITE

Presidente ASPI nos biénios
1995-1997/1997-1999

mlic. de nlﬁnontos:f
m Pericias e Avaliacoes
£[8 Juridico Especializado



Prezados,

E com muita satisfacdo que ao
longo desses anos tenho notado o
crescimento e profissionalismo da
ASPI no trato das questdes mais
relevantes na area da Proprieda-
de Intelectual no Pais, sobretudo
em razdo dos fantasticos eventos,
cursos e treinamentos que tem
sido proporcionados nao s6 a seus
associados como também aos as-
sociados da propria ABPI e a toda
comunidade interessada em as-
suntos de Pl no Brasil.

Gostaria de destacar ainda as
iniciativas de colaboragédo entre
a ASPI e ABPI, que tem sido foco
cada vez maior de suas administra-
¢oes, com isso trazendo um benefi-

cio significativamente maior a seus
respectivos associados, como tam-
bém aos técnicos e dirigentes do
INPI, além dos membros do Judi-
ciario.

O poderio econémico do estado
de Sao Paulo sem duvida abre es-
pago para uma associacdo como a
ASPI, que muito bem representa e
promove os interesses dos titulares
de direitos de Pl e dos escritorios
e entidades que atuam e tem inte-
resse nessa area, com foco maior
no estado de S&o Paulo onde, sem
duvida, estdo sediados os princi-
pais titulares de direitos de Pl no
Brasil.

Suas publicacdes séo outro pon-
to que gostaria de destacar, ressal-
tando a relevancia do Boletim da
ASPI regularmente publicado, com
artigos, matérias e jurisprudéncia
de grande repercussao e, sobre-
tudo, utilidade para os usuarios do
sistema de Propriedade Intelectual
no Pais.

E para finalizar, envio o meu
abraco para o presidente Marcello
Nascimento, meu amigo, e pessoa
pela qual tenho grande respeito e
admiracéo, fazendo votos de su-
cesso na sua administracéo.

Com um forte abraco do

DR. LUIZ EDGARD MONTAURY
PIMENTA

Presidente da ABPI — Associagao
Brasileira de Propriedade Intelectual
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Para qualquer entidade, 35 anos
de existéncia justificariam, por si
sO, uma grande comemoracdo. No
caso da Aspi, essa histéria merece
uma celebragdo ainda mais efu-
siva. E isso por que nao se trata
de uma trajetéria qualquer, mas de
uma atuacdo cada vez mais fir-
me e referencial, na defesa dos
interesses das empresas e profis-
sionais de todo o Brasil, congrega-
dos através da rede da propriedade
intelectual. Sou testemunha da ex-
celéncia dos eventos organizados
pela Aspi, que, embora paulistana
no nome e na origem, estende sua
influéncia ndo apenas para os de-

mais estados do Brasil, mas tam-
bém para outros paises. A constru-
¢céo dessa historia, tijolo a tijolo, dia
a dia, passo a passo, contou sem-
pre com a dedicacéao de alguns dos
melhores profissionais da area da
propriedade intelectual, ndo ape-
nas no admbito do estado de Sao
Paulo, mas de todo o Brasil. Tenho
orgulho de dizer que varios desses
grandes profissionais integram ou
integraram as Comissbes que tive
a honra de presidir, na OAB/SP —
inclusive a Comisséao de Proprieda-
de Intelectual e Direito do Entrete-
nimento, que hoje presido. Longa
vida a Aspi!

DR. JOSE DE ARAUJO
NOVAES NETO

Presidente da Comissao de
Propriedade Intelectual e de
Direito do Entretenimento da

OAB/SP




“Como Presidente da ABAPI, é
com enorme satisfacdo que cum-
pro a honrosa tarefa de parabeni-
zar a ASPI — Associacéo Paulista
da Propriedade Intelectual pelo seu
35° Aniversério de Fundagéo.

Fundada por expoentes da Pro-
priedade Intelectual atuantes em
Sao Paulo, a ASPI veio aprimorar
0 estudo e a pratica da Proprieda-
de Intelectual no pais, trazendo a
necessaria visao da industria e do
comércio nacional, dos quais Sao
Paulo é o bergo histérico.

Com a competéncia profissional
de seus fundadores, de sua Dire-
toria e Conselho e de seus asso-
ciados, a ASPI desenvolveu — e
desenvolve - trabalhos que promo-

vem e aprimoram o conhecimento
da Propriedade Intelectual e que
fizeram com que a associagéo con-
quistasse sua posi¢do de excelén-
cia e referéncia em Propriedade
Intelectual. 35 anos apdés a sua
fundagéo, a ASPI é indispensavel,
nacional e internacionalmente, ao
cenario da Propriedade Intelectual.

Conhecimento, respeito profis-
sional e amizade sao qualidades
que nao se dividem, mas, isto sim,
se multiplicam, e a ASPI ha 35 anos
cumpre, primorosamente, a funcao
de multiplicar e compartilhar essas
qualidades para seus associados e
para todos nos.

Os primeiros 35 anos da ASPI
mostram que a associacéo alcan-
cou sua maturidade e se perpe-
tuara, para beneficio de todos nos,
que atuamos na Propriedade In-
telectual. Parabéns a ASPI, a sua
Diretoria e Conselhos atuais e pas-
sados e a todos os seus associa-
dos! Recebam o fraternal abraco
da ABAPI e de seu Presidente!”

DR. RICARDO PINHO

Presidente da ABAPI
Associacéo Brasileira dos Agentes
da Propriedade Industrial



“A Associacao Paulista da Pro-
priedade Intelectual - ASPI, ao ce-
lebrar 35 anos de existéncia com
inUmeros e relevantes servicos
prestados a comunidade juridica,
€ motivo de inspiragéo para todos
nos.

Quando olhamos a trajetéria per-
corrida ao longo desses anos, veri-
ficamos o proveitoso resultado dos
estudos, pesquisas, discussdes e
eventos realizados em busca do
constante e permanente aprimora-
mento legislativo, além da frequen-
te atuacdo na defesa dos direitos
e interesses dos seus associados
e dos profissionais que trabalham
nesta area.

Estamos seguros de que a ASPI
seguird, viva e valiosa, no processo
de desenvolvimento da proprieda-
de intelectual do Brasil.

Neste trigésimo quinto aniversa-
rio da ASPI, a melhor homenagem
que lhe poderemos prestar € rea-
firmar nossos sentimentos inaltera-
veis de admiracdo, o permanente
apoio e a colaboragéao para o forta-
lecimento das parcerias existentes
com a Associacao dos Advogados
de Séo Paulo.

E nosso desejo também que
continuemos a caminhar juntos,
coordenando esforgos para solu-
cionar as diversas dificuldades que

a advocacia enfrenta no dia a dia
do seu mister.

A todos aqueles que idealiza-
ram a constituicdo da ASPI e tém
trabalhado pelo sucesso de suas
iniciativas, 0os nossos aplausos
como uma afirmacéo de respeito
pela grande obra que proficuamen-
te tém realizado.”

DR. LUIZ PERISSE

DUARTE JUNIOR
Presidente da AASP

AssO ao dos
Advogados de Paulo
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A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
NOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Newton Silveira'

1 Introducéo

Neste ano de 2018 completam
35 anos de existéncia o IBPI (Ins-
tituto Brasileiro de Propriedade In-
telectual) e sua co-irma ASPI (As-
sociagdo Paulista da Propriedade
Industrial), cujo primeiro presidente
foi José Carlos Tinoco Soares. A
partir de 1994 a advogada brasilei-
ra Karin Grau-Kuntz se muda para
Munique, onde obtém o titulo de
Doutora em Direito e passa a atuar
no site do IBPI que contém uma
grande quantidade de textos de
Propriedade Intelectual a disposi-
¢ao dos estudiosos da matéria (ib-
pieuropa.org). Também no ano de
2018, aos 29 de abril, completou
85 anos meu escritério, fundado
por Jodo da Gama Cerqueira e Se-
bastido Silveira. H4 20 anos atras,
faleceu Frank Sinatra. Nesse dia,
retornavamos, eu e meu filho Jodo
Marcos, de um congresso da INTA
em Boston e na televisdo do quarto
de hotel em New York recebemos
a noticia. H4 um ano completaram-
-se 20 anos da entrada em vigor
da Lei de Propriedade Industrial n°
9.279/1996. Finalmente, em 2016,
faleceu o enciclopédico Denis Bor-
ges Barbosa e, no mesmo ano, seu
filho Pedro Marcos Barbosa obtinha
o titulo de Doutor na Faculdade de
Direito da USP sob minha orienta-
cao. Neste momento, o presente
texto é preparado por mim e minha
neta Giovanna Silveira Franco, que
segue 0s passos de Karin.

Enfim, no que toca a Lei de Pro-
priedade Industrial, alguns temas
mereceram e merecem revisao,
como sera descrito a seguir.

2 Mailbox

No dia 17 de abril deste ano, a
terceira turma do STJ julgou caso
relativo ao prazo de patente mail-
box, concluindo que seu prazo de
duragéo é de 20 anos do dia em
que o pedido foi depositado (Rel.
Min. Nancy Andrighi). A deciséo
da terceira turma afastou o prazo
excepcional de 10 anos a partir da
concesséo, mesmo diante da de-
mora do INPI na anélise do pedido.
Ao abordar as particularidades do
sistema MAILBOX (“mecanismo
transitorio adotado para salvaguar-
da de pedidos de patentes relacio-
nadas a produtos farmacéuticos e
produtos agroquimicos”) a Ministra
Andrighi considerou que a Lei de
Propriedade Industrial determinou
especificamente para esses dois
casos o prazo de 20 anos contados
do deposito (Caput do artigo 40).

Essa circunstancia, segundo a
relatora, afasta a possibilidade de

incidéncia do prazo excepcional do
respectivo paragrafo Unico, de 10
anos a partir da concessao:

“A norma que prescreve que o
prazo de vigéncia de patente de
invengdo ndo deve ser inferior a
10 anos da data de sua conces-
sdo esta inserida em capitulo da
LPI que versa sobre regras gerais,
aplicaveis ao sistema ordinario de
concessao de patentes, de modo
que, a mingua de remisséo legal
especifica, ndo irradia efeitos so-
bre matéria a qual foi concedido
tratamento especial pela mesma
lei.”

E acrescentou a relatora, “tra-
tando-se de medicamentos, adiar
a entrada em dominio publico das
invencdes significa retardar o aces-
s0 ao mercado de genéricos, cau-
sando, como consequéncia, 0 pro-
longamento de precos mais altos,
0 que contribui para a oneracéo
das politicas publicas de saude e
dificulta o acesso da populagéo a
tratamentos imprescindiveis”.

Conforme nota do Migalhas, de
25 de abril, a relatora também con-

! Prof. Dr. Newton Silveira: Mestre em Direito Civil, Doutor em Direito Comercial e Professor Sénior na
pos-graduagao da Faculdade de Direito da USP. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil
nos Estados de Sdo Paulo e Rio de Janeiro. Membro do Instituto dos Advogados de Sao Paulo. Founding
father de ATRIP - International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellec-
tual Property. Membro do Instituto dos Advogados de Sio Paulo. Arbitro da CAMINAS - CAmara Minei-
ra de Arbitragem Empresarial. Diretor Geral do IBPI - Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual.
Fundador, ex-presidente e conselheiro nato da ASPI - Associagdo Paulista da Propriedade Intelectual.
Vice-Presidente do Instituto Biodivertech. Presidente do IDCBJ - Instituto de Direito Comparado Brasil
Japéo. ProfessorvisitantenaFaculdade de Direitoda Universidade de Keio, Tokio. Hospedeilustredacidade
de Quito, Ecuador. Medalha Prof. Dr. Antdnio Chaves, conferida pela Academia Brasileira de Arte, Cul-
tura e Histéria da OAB/SP. S6cio do escritorio Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados.
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signou no voto que a partir da data
da publicagcéo do pedido de patente
— e ndo apenas a partir do momen-
to em que a patente é concedida —
o depositante ja possui tutela legal
que lhe garante impedir o uso, por
terceiros, de produto ou processo
a que se refere seu requerimento,
além de indenizagcdo por explora-
cao indevida, conforme estipulam
os arts. 42 a 44 da LPI:

“Dessa forma, apesar da expe-
dicdo tardia da Carta Patente pelo
INPI, a invengéo do recorrente no
particular, ndo esteve, em absolu-
to, desprovida de amparo juridico
durante esse lapso temporal.”

Tudo conforme acorddo unani-
me no REsp 1.721.711.

A expressdo mailbox foi adota-
da para indicar patente de medi-
camentos e de produtos quimicos
depositadas entre janeiro de 1995
e maio de 1996, periodo relativo
ao intervalo entre a assinatura pelo
Brasil do Acordo Trips e o inicio de
vigéncia da lei n® 9.279.

O Resp é originario do Rio de
Janeiro. A acédo em questédo foi
promovida pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, tendo
sido provida em primeira instancia.
Afirmou o INPI em sua inicial que
“a causa da concessédo de prazo
equivocado decorreu de falha no
seu sistema de processamento de
dados (Sistema integrado da pro-
priedade industrial — SINPI), o qual
ndo estava programado para con-
ferir tratamento diferenciado (como
passou a exigir a LPI) as patentes
de medicamentos depositados en-
tre 01/01/95 e 14/05/1996” [Como
se vé, o lobby até atuava em sis-
tema de processamento de dados].
O chamado mailbox esta previsto
no Art. 70.8 do Trips e estabeleci-
do pela medida provisoria 2006/99,
posteriormente convertida na Lei
10.196/01.

O medicamento objeto da acgéo,
liberado para o dominio publico
pelo STJ, é o Soliris, usado no tra-
tamento de enfermidade que afeta
o sistema sanguineo. Conforme a
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Abifina, em seu amicus curiae, tal
medicamento vem sendo adquiri-
do pelo Sistema Unico de Saude
(SUS) para aplicagdo em alguns
pacientes, pelo custo individual de
mais de R$ 800.000,00 ao ano.
Atualmente, o preco maximo de
sua venda para o Governo Federal
foi estipulado pela Anvisa em R$
17.554,79 (incluido ICMS de 20%)
por cada embalagem conforme se
verifica no site da agéncia (http://
portal.anvisa.gov.br/listas-de-pre-
COS).

3 Patentes Pipeline

Trata-se da Acado Direta de In-
constitucionalidade ADI n° 4234-
3/600 em face dos Arts. 230 e 231
da Lei n® 9.279 de 1996, que foi
protocolada aos 24/04/2009 pelo
Procurador Geral da Republica sob
0 argumento de que “a inconstitu-
cionalidade das patentes pipeline
esta justamente na sua natureza
juridica pois, se pretende tornar
patenteavel em detrimento do prin-
cipio da novidade, aquilo que ja se
encontra em dominio publico”, pro-
movendo o legislador ordinario, as-
sim, uma espécie de expropriacao
de um bem comum do povo sem
qualquer amparo constitucional.
O processo foi distribuido a Min.
Carmen Licia que determinou que
fossem solicitadas informacgbes ao
Congresso Nacional.

Aos 19/05/2009 a Abifina reque-
reu O Seu ingresso como amicus
curiae. Aos 08/06/2009 a Interfar-
ma também requereu seu ingres-
S0 na qualidade de amicus curiae.
Outras entidades, como a Conec-
tas, a Pré Genéricos, Médicos Sem
Fronteiras, ABPI, e muitos outros,
compareceram também aos autos.
Apds o cumprimento de diversos
mandados, 0s autos permanecem
no Gabinete da Ministra Carmen
Lacia.

A peticao da ADI, ap6s analisar
os artigos 230 e 231 comenta:

“Contudo, os dispositivos em
analise, reproduzidos acima tra-
tam das chamadas patentes pipe-
line “ou patentes de revalidacdo”,

que ndo constam no acordo Trips.
Foram inseridas no ordenamen-
to juridico brasileiro por iniciativa
exclusiva do legislador interno,
em violacdo a ordem constitucio-
nal de 1988. As patentes pipeline
sdo mecanismos de transicdo, que
tém como objetivo conceder pro-
tecdo patentaria a produtos que
ndo eram patentaveis antes da
Lei 9.279/96 e que ja estavam no
dominio publico brasileiro, possi-
bilitando a revalidacéo de patente
estrangeira no Brasil, mesmo em
detrimento do requisito da novida-
de”.

No entendimento da AGU essa
criacdo de um monopdlio em favor
de particulares sem que o requisito
da novidade esteja presente afeta
a ordem econdmica, a livre-concor-
réncia e a sociedade.

Fundamenta, por fim, a AGU, no
fato de que o conhecimento que ja
estd em dominio publico integra o
patriménio comum da sociedade
€ as normas em questdo, por via
obliqua, promovem uma espécie
de expropriacdo de um bem co-
mum do povo sem qualquer ampa-
ro constitucional.

4 Prazo estendido de Protecao
por Patentes

Duas ADI’s se acham no Gabi-
nete do Relator Ministro Luiz Fux, a
ADI 5061 de 01/11/2013 e ADI 5529
de 13/05/2016, a primeira promovi-
da por Abifina — Associacao Brasi-
leira da Industria de Quimica Fina,
Biotecnologia e suas Especialida-
des — e a outra pela PGR, ambas
objetivando o reconhecimento da
insconstitucionalidade do paragra-
fo Unico do Art. 40 da LPI. Ingres-
saram na qualidade de amici curiae
a Interfarma e a ANDEF — Associa-
¢éo nacional de defesa vegetal.

Da inicial da Abifina, destaca-se:

“Como bem observado pela ju-
risprudéncia, ‘se lembrarmos que
em relacdo aos inventos o domi-
nio publico é a regra, e a protecao
a excecdo, sempre condicionada
a inumeros fatores e por prazo
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sempre limitado” (Tribunal Regio-
nal Federal da Segunda Regiéo,
segunda turma especializada, AC
2005.51.01.5634005-6, Des. André
Fontes, DJ 11.12.2007)".

Em sua longa e didatica peti-
¢éo, a Abifina cita o exemplo con-
creto no item 7.24 de um pedido
de patente depositado em 1979,
cuja patente foi expedida em 2016
e que, no caso de acolhimento da
pretencao da titular, que requereu
em juizo a aplicagdo do paragrafo
Unico do Art. 40 da LPI, para que a
patente durasse até o ano de 2016,
teriamos uma obstrucéo ao ingres-
so da concorréncia no mercado por
quase 37 anos.

Observou Denis Borges Barbosa
no Doc. 4 juntado aos autos que:

“Isso ocorre porque em nume-
ro relevante de casos ha interes-
se dos depositantes de diferir a
concessdo, em particular se isso
resultar em maior periodo de pro-

tecdo. Estudos imparciais, citados
neste parecer, ddo noticia que as-
sim ocorre ndo s6 no Brasil mas
em outros sistemas”.

Menciona, ainda, a Abifina acér-
dao do TRF da Segunda Regiéo,
primeira turma especializada, AMS
2006.51.01.524783-1, JC Marcia
Helena Nunes, DJ12122008, ex-
traido do voto da relatora que: “adi-
cionar ainda mais (10) anos a partir
da data da concess&o, como no
presente caso, configurara um pre-
juizo para todos os terceiros que
aguardaram a extingéo da vigéncia
da patente e se prepararam para
isso, renovando e modernizando
as férmulas em beneficio de toda a
coletividade, ao invez de se restrin-
gir o mercado ao uso de férmulas ja
obsoletas por periodo incrivelmen-
te ou inaceitavelmente longo sem
razao que legitime tal extensdo”.

A ADI 5529 proposta pelo Pro-
curador Geral da Republica foi

distribuida por prevencdo aos
18/05/2016, admitido o ingresso da
Associacdo Brasileira dos Agentes
da Propriedade Industrial (ABAPI),
da Abifina, ABPIl, ANDEF, Interfar-
ma e AGROBIO.

O Procurador Geral da Republi-
ca em peticdo mais enxuta requer
a distribuicdo por dependéncia a
ADI acima citada, face a eventual
ilegitimidade da requerente daque-
la acdo.

A acédo do PGR traz a baila o
backlog. Menciona pareceres de
Eros Roberto Grau e Denis Borges
Barbosa, pecas 6 e 7 do processo
eletrénico da ADI 5061 que junta
em copia.

Daqui a 15 anos, a ASPI fara 50
anos (e meu escritério, 100).

Espero que, até 14, as ADlIs este-
jam julgadas.

CRUZEIRO/NEWMARC
PROPRIEDADE INTELECTUAL
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equipe de profissionais especializados em Marcas, Patentes, Direitos Autorais e Transferéncia de
Tecnologia. Aqui nossos clientes contam com todos o0s servigos e assisténcia de que necessitam
na area da Propriedade Intelectual.
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Clovis Silveira

Uma de nossas revistas mais
conhecidas publicou recentemente
um interessante artigo abordando
memoria e esquecimento. Interes-
sado que sou neste tema estudei
um pouco mais a matéria, como
€ meu habito fazer, e me deparei
com Mnemésine? e Letes, e confir-
mei que a “memoéria”, assim como
0 “esquecimento”, sdo igualmente
importantes em nossas vidas.

De acordo com o autor® do cita-
do artigo [n.d.]:

“Na mitologia grega, Mnemosi-
ne e Letes, os rios da memdria e
do esquecimento, corriam pelas
planicies do Hades, a terra dos
mortos, e a alma que la chegava,
conforme bebesse das aguas de
um ou de outro, teria o conheci-
mento ou a completa ignorancia
do que vivera sobre a terra. Outras
versées do mito colocam o Letes a
saida do Hades, pois a alma que
retornava ao plano terreno tinha de
apagar lembrangas de vidas ante-
riores. No século X1V, Dante adap-
tou esses mitos da Antiguidade ao
pensamento cristdo em sua Divina
Comédia: saindo do Purgatorio, as
almas que se encaminhavam para
0 Paraiso bebiam do Letes para
esquecer os pecados, e de um rio
chamado Eunoé para lembrar-se
do bem que haviam feito.”

Buscando na Internet referén-
cias sobre “memoéria das institui-
¢bes”, encontrei outro interessante
texto®*, este sobre a importancia da
memo¢ria institucional, do qual des-
taquei os trechos [n.d.]:

“A memoria é um dos alicerces
que da sentido a vida. Com uma
instituicdo ndo é diferente. Preser-
var a memoria institucional é man-
ter a instituicdo viva e uma forma
de fortalecer suas bases. Para que

22

essa memdria seja preservada, é
preciso conservar fotos, documen-
fos, objetos e organizar os regis-
tros dos fatos. Os erros e acertos
do passado ajudam a entender o
presente e a planejar agbes futu-
ras.

Também é preciso olhar para as
pessoas, pois a historia institucio-
nal é uma construgdo que traz em
si as marcas dos sujeitos que dela
fazem parte. {(...)

Preservar a memoria institucio-
nal ndo é so resgatar o passado.
Também é compreender as dife-
rencas e reconhecer os limites de
cada periodo. E ter referenciais
consistentes para construir o pre-
sente e planejar o futuro. E des-
cobrir valores e renovar os vincu-
los. E refletir sobre a histdria, ndo
apenas como quem recorda, mas
exercitando uma verdadeira pra-
xis, em que a reflexdo e a pratica
andam lado a lado.”

Refletindo sobre estas afirma-
¢des, com as quais concordo intei-
ramente, lembrei-me que a ASPI
produziu um livro para preservar
sua memoria institucional, que
conta a histéria desde sua funda-
¢cdo em 1983, até 2008, cobrindo,
portanto, seus primeiros 25 anos
de investimentos em cultura, ética
e profissionalismo na Propriedade
Intelectual®.

Além de conter um histérico da
Propriedade Intelectual no mun-
do e no Brasil, narra a criacédo da
ASPI¢ , com fotos e documentos da
época.

Destaco aqui o seguinte trecho
[n.d.]:

“Paulistana, a ASPI surgia num
contexto de instituicbes que, em-
bora de alcance nacional, se con-
centravam na cidade do Rio de
Janeiro. A Associacdo Brasileira
dos Agentes da Propriedade In-
dustrial (ABAPI) fora fundada em
1948, e a Associacdo Brasileira da
Propriedade Industrial (ABPI), em
1963. N&o se tratava de acaso. Afi-
nal, os mais antigos escritorios de
Propriedade Industrial nasceram
naquela cidade, lembrando que a
Cidade Maravilhosa havia sido a
capital da Republica. Mas a Sao
Paulo, que cresceu e se tornou re-
feréncia para toda a nacéo, preci-
sava de uma entidade propria, que
pudesse trabalhar pela melhoria
da qualidade dos profissionais do
setor em sua regido e pela imple-
mentagéo da verdadeira cultura da
Propriedade Intelectual entre os
brasileiros.“

Nesse trecho de sua memoria
institucional a ASPI foi apresentada
como um Centro de Estudos Avan-
cados em Propriedade Intelectual,
elencando os congressos da enti-

1 S4cio Diretor de C&S InterPatents, Membro do Conselho Nato da ASPI, Presidente ASPI (2005/2009)
> “Mnemosine ou Mnemosine era uma titanide, filha de Urano e Gaia; ¢ a deusa que personificava a
memoria e preservava o esquecimento. A divindade da enumeragéo vivificadora frente aos perigos da
infinitude, frente aos perigos do esquecimento que, na cosmogonia grega aparece como um rio, o Letes,
um rio a cruzar a morada dos mortos (de “letal” esquecimento), o Tartaro, e de onde “as almas bebiam
sua dgua quando estavam prestes a reencarnarem-se, € por isso esqueciam sua existéncia.” Disponivel

em https://pt.wikipedia.org/wiki/Mnemosine

? Teixeira, Jeronimo. A Dadiva do Esquecimento. Revista Veja, edi¢ao 2588 — ano 51 — n® 26. Editora

Abril. Junho de 2018. P4g. 68, junho de 2018

* A Importancia da Memoria Institucional, disponivel em http://www.fundacentro.gov.br/resgate-his-
torico/a-importancia-da-memoria-institucional - consulta em junho/2018

5 Propriedade Intelectual — Cultura, Etica e Profissionalismo ASPI 2008 Comité Editorial: Alberto Luis
Camelier da Silva, Clovis Silveira, Ivana Cé Galdino Crivelli, Luis Felipe Balieiro Lima, José Carlos
Tinoco Soares, Newton Silveira, Roger de Castro Kneblewski (pesquisa e textos Aline Sasahara) M2

Produgdes Culturais Ltda.

¢ Propriedade Intelectual - Cultura, Etica e Profissionalismo ASPI 2008 A Criagdo da ASPI. Pég. 48
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dade, desde o primeiro, em 1984,
em conjunto com a ASIPI, até o IX
Congresso Internacional intitulado
“A Propriedade Intelectual nos Pai-
ses Emergentes”.

Conta também a historia de seu
boletim informativo, que comecgou
como Jornal ASPI, quando ainda
era Associacdo Paulista da Pro-
priedade Industrial, passando a
Patentes e Marcas e depois Bole-
tim Informativo para, finalmente,
denominar-se Boletim ASPI, como
€ hoje conhecido.

Esse livro, sobre a memoéria dos
25 anos de ASPI, trata ainda das
relagdes institucionais desenvolvi-
das ao longo de sua bem sucedi-
da trajetéria, apresentando a nova
sede, com registro fotogréafico e
documental, o que inclui a devida
menc¢ao a todos os associados.

O livro-memoria foi o resultado
de um competente trabalho de pes-
quisa, coordenado por um comité
de ex-presidentes, que contou com
depoimentos de proeminentes pro-
fissionais da area, além de consul-
ta a vasta bibliografia, indicada na
ltima pagina do mesmo.

Este importante documento da
memoria institucional da Proprieda-
de Intelectual ficou acessivel por
inteiro no site da ASPl. Em 2013,
quando completou 30 anos, foi pro-
duzido um novo livio comemorati-
vo, intitulado “ASPIl:~Propriedade
Intelectual do Novo Milénio™.

Integrei também o Comité Edito-
rial deste segundo livro, que incluiu
uma “Linha do Tempo” ilustrada em
cores, mapeando, em oito paginas,
todas as atividades culturais reali-
zadas pela ASPI, desde sua funda-
cao até 2013, exaustivamente tra-
balhada pela equipe que produziu
o livro, contendo, ainda, uma apre-
sentacdo completa de 15 gestdes,
englobando toda a sua histéria de
30 anos.

Raro encontrar, em outra asso-
ciacéo congénere, um trabalho de
compilagcéo desse porte, que elen-
ca todos 0s encontros, seminarios,
ciclos de estudos, palestras, almo-
cos-palestra, congressos e até au-

diéncias publicas organizadas pela
ASPI. Uma verdadeira “radiografia”
do Centro de Estudos Avancados.

Esta segunda preciosa memé-
ria contém, ainda, a visdo da ASPI
contada sob o ponto de vista de
seus Conselheiros Natos, bem
como dos Presidentes de entida-
des coligadas.

Finalmente, além da proposta de
trabalho da diretoria entdo vigente,
o livro contém 21 artigos inéditos,
dentro dos mais diversos temas da
Propriedade Intelectual sendo, em
sua totalidade, contribui¢cdes de au-
tores associados da ASPI.

Trata-se, portanto, de uma obra
de porte de conteudo muito valioso
para a memoria da Propriedade In-
telectual de nosso pais.

Por outro lado, consultando o
site da ASPI, clicando em “hist6-
ria”, no menu, notei que essa rica
memoéria ainda nao constava por
inteiro, tal como apresentada ao
publico em geral, via Internet.

Constavam alguns trechos do
livro de 25 anos - mas ndo ainda
o livro completo - para a consulta
dos associados e demais interes-
sados. Nao consta, por exemplo, a
Apresentacao® que, por oportuno,
reproduzo a seguir, a qual registrou
a visdo que tinhamos da ASPI, ha
exatos dez anos:

‘De Leonardo a Einstein, das
magquinas de contar a inteligéncia
artificial. De Santos Dumont as na-
ves espaciais, de Edison a um pla-
neta iluminado. De Paracelso as
invengbes da Medicina, dos siste-
mas de Bertalanffy a invengéo da
Biologia. Do arco romano a enge-
nharia moderna, dos ideogramas
aos icones computacionais. Das
solucbes de problemas ao desen-
volvimento tecnoldgico.

Cientistas, engenheiros, arqui-
tetos, bidlogos, médicos, pesqui-
sadores, artistas e criadores de
todos os campos da atividade hu-
mana contribuem para a constru-
¢édo de um mundo melhor. O pro-
duto de milhares de mentes, nos
campos da ciéncia, da técnica e da
estética, sdo objeto de protecéo da
propriedade intelectual.

A Associacdo Paulista de Pro-
priedade Intelectual foi criada ha
25 anos com o proposito basico de
aprimorar a atividade profissional
dos especialistas que estudam e
atuam na protecdo da propriedade
intelectual e na ampla difusao des-
sa cultura em nosso pais, espe-
cialmente no estado de Sao Paulo,
responsavel por cerca de metade
do movimento de pedidos nacional
do INPI.

Os esforcos da ASPI séo dire-
cionados para o inventor, para as

7 A Propriedade Intelectual.no Novo Milénio. Adriana Gomes Brunner, Clovis Silveira, Karin Klempp
Franco, Andrea Garbelini Queiroz (organizadores) 1* Edi¢ao — ASPI, 2013

#Silveira, Clovis. De Leonardo a Einstein, das maquinas de contar a inteligéncia artificial. Propriedade
Intelectual - Cultura, Etica e Profissionalismo. M2 Produgées Culturais Ltda. 2008. P4g. 9
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organizagcbes e para o desenvol-
vimento industrial e econdmico.
Para a integracdo do pais na cul-
tura mundial de patentes. Para o
ajuste aos sistemas internacionais
de registros. Para adequar os re-
flexos dos tratados internacionais.
Para o tratamento ético dessas
questbées no exercicio profissio-
nal dos representantes legais dos
titulares de direitos - nacionais ou
estrangeiros. Para aprimorar a le-
gislacdo nacional e a atuagcéo dos
orgéos de concesséo.

Desse modo, a ASPI se identifi-
ca com o desenvolvimento do pais
e com a defesa dos legitimos in-
teresses nacionais, defendendo e
propagando as melhores praticas
para a atividade ética dos profis-
sionais e das empresas que atuam
na propriedade intelectual. Essa é
a razdo de ser da ASPI que conta
com expressivo e seleto quadro de
associados, com representantes
néo so6 de Sao Paulo, mas de mui-
fos outros estados e também do
exterior.

Este livro traca um panorama
da propriedade intelectual no mun-
do e no Brasil e conta um pouco da
historia de nossa associagcao nes-
ses primeiros 25 anos de existén-
cia. E também uma homenagem
aqueles que idealizaram e funda-
ram nossa entidade e a todos que
a mantém moderna e vibrante,
com representatividade e reconhe-
cimento nacional e internacional.

Estamos preparados para 0s
proximos 25 anos e para os desa-

fios que a inteligéncia e a inven-
tividade vao colocar a disposicdo
das pessoas e das empresas, que
vdo tornar o mundo mais dindmico
e competitivo. Estamos prontos e
entusiasmados com o futuro.”

Presidi a ASPI de 2005 a 2009.
Meu sentimento com relagdo a
esse periodo é que foi, de fato,
muito marcante para a Associacao,
com realizagbes de grande impacto
para os associados e para a Pro-
priedade Intelectual, em no pais.

A inauguracdo da nova sede,
em 2005, desde entdo denomina-
da Sede José Carlos Tinoco Soa-
res, em homenagem aquele que
proporcionou o imovel em que esta
instalada a ASPI; a subsequente
inauguracdao do confortavel audi-
tério de 90 lugares, denominado
Auditério Joao da Gama Cerqueira,
em homenagem ao mais impor-
tante tratadista brasileiro da Pro-
priedade Industrial; a inauguracao
da Biblioteca Sebastidao Silveira,
que foi iniciada com os méveis do
escritorio e livros da biblioteca do
Dr. Sebastiao Silveira - um dos fun-
dadores da ASPI - doados por sua
familia.

A realizacdo de convénios com
outras entidades, a exemplo da
ASIPI e do IBPI; a produgéo e a
publicacdo, em 2008, do livro co-
memorativo dos 25 anos da ASPI,
intitulado “PROPRIEDADE INTE-
LECTUAL: CULTURA, ETICA E
PROFISSIONALISMQO”, que con-
tém a histéria da Propriedade In-
telectual no mundo e no Brasil e, €

claro, a histéria da ASPI, contendo
a memodria de suas principais rea-
lizacdes, especialmente seus Con-
gressos Internacionais, desde sua
criacdo, em 16 de agosto 1983, até
2008.

Deve a Propriedade Intelectual
navegar pelo Letes, do esqueci-
mento, ou pelo Mnemasine, preser-
vando sua memoria?

No Letes, devem ser afogados
0s projetos que nado vingaram, 0s
desentendimentos, 0s objetivos
que ndo foram atingidos, os erros
que nao levaram a nenhum apren-
dizado.

No Mnemoésine deve navegar o
barco da meméria de tudo o que foi
realizado de positivo e resultou em
avanco para a ASPI e para a Pro-
priedade Intelectual no pais.

Os citados livros institucionais,
que foram elaborados pela ASPI
nas comemoragcbes de seus 25
anos e de 30 anos, respectivamen-
te, produzidos em 1000 unidades
cada, e foram distribuidos aos trés
poderes de nosso pais, as biblio-
tecas e as universidades, além de
seus associados, representam um
grande passo da Associa¢do ban-
deirante, na direcdo da preserva-
¢céo e divulgacdo da memoria da
Propriedade Intelectual de nosso
pais, porque resgatam, organizam
e informam tudo o que a ASPI rea-
lizou e vem realizando em prol da
Propriedade Intelectual.

QUEVEDO & PONCE
ESTUDIO JURIDICO

Torre 1492 Av. 12 de Octubre y Lincoln, piso 16
Teléfonos: (593) 2 2986-570 / (593) 2 2986-575 — Fax: (593) 2 2986-579 / (593) 2 2986-580
WEB: http:’'www.quevedo-ponce.com — Correo E.: quepon@quevedo-ponce.com

Apartado 17-01-600
QUITO — ECUADOR
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ACOES DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO PERPETRADO
PELO INSTITUTO NACIONAL DA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL : [z7.V40,

DECADENCIAL, PRESCRICIONAL OU
IMPRESCRITIBILIDADE?

Alberto Luis Camelier da Silva'

1. Consideracoes iniciais

Os institutos juridicos da pres-
cricao e da decadéncia existem de
ha muito em nosso ordenamento
juridico e tém em comum o estabe-
lecimento de uma regra temporal
para “pacificar” relagdes juridicas,
punindo com a perda do direito a
acéo ou, a perda do direito, aque-
les que, pela inércia, deixaram de
exercer em um certo lapso tempo-
ral as respectivas acdes judiciais
para obter as tutelas jurisdicionais
pretendidas.

Logo, ambos os institutos visam
garantir a seguranca juridica e, a
rigor, pune-se a inércia do agente,
cristalizando o vetusto brocardo la-
tino quediz-que _a lei ndo-pode so-
correr aquele que dorme:

A ideia desse artigo_é levantar
questbes acerca de qual o instituto
juridico (decadéncia ou prescricao)
se aplica aos prazos de nulidade
de ato administrativo previsto na
Lei da Propriedade Industrial — Lei
9.279/96, mormente quando o ato
atacado encontra-se impugnado
via recurso administrativo.

Esse assunto ainda ndo esté
pacificado e verifica-se decisbes
judiciais em sentido contrario, ora
pendente a decadéncia, ora privile-
giando a prescri¢do, tornando, as-
sim, o assunto atual e interessante
para a comunidade juridica em ge-
ral e, no particular, da propriedade
industrial.

2. Breve definicao e diferen-
ca doutrinaria dos institutos da
prescricao e decadéncia

Segundo Cémara Leal, “a pa-
lavra prescricdo procede do voca-
bulo latino praescriptio, derivado
do verbo praescribere, com a sig-
nificacdo de escrever antes ou no
comeco.” O mesmo autor informa
que a expressdo “decadéncia” ori-
gina-se do verbo latino cadere, cair,
isto é, a acéo de cair ou o estado
daquilo que caiu.?

A doutrina informa que a deca-
déncia fulmina o direito em si e
deve ser utilizada em relagcdo aos
chamados “direitos potestativos”,
isto é, que possui poder e depen-
de unicamente da vontade da parte
para exercé-lo.

E de se notar que no caso das
acbes com prazo de decadéncia,
alguém est4 no estado.de poder e
a contraparte no estado de sujei-
céao.

Logo, é de interesse publico que
0 prazo deflua sem impedimento,
interrupg@o ou suspenséo de qual-
quer espécie.

A decadéncia esta relacionada,
portanto, as acdes constitutivas ou
constitutivas negativas.

A prescricao fulmina o direito de
acdo e nao o direito em si, e esta
relacionada aos chamados “direitos
subjetivos”, ou seja, aqueles nos
quais se busca uma tutela conde-
natéria consubstanciada em uma
obrigacéo de fazer ou nao fazer.

O prazo prescricional, portanto,
pode ser impedido, suspenso ou
interrompido.

Dito isso, a grande questéo é sa-
ber qual instituto incide em relagdo
aos prazos das acdes para impug-
nar, pela via judicial, os atos admi-
nistrativos do INPI?

Ainda, quando se busca revisar
uma decisdo da Autarquia Federal,
como por exemplo, recurso contra
o indeferimento de marca ou mes-
mo, processo administrativo de
nulidade (PAN) de uma marca re-
gistrada, estar-se-a diante de uma
acdo desconstitutiva ou de uma
contraprestacdo (obrigacdo de fa-
zer ou ndo fazer)?

! Advogado especializado em propriedade intelectual; sécio fundador da Camelier Advogados Associa-
dos; Doutor e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo; Conselheiro
Nato da ASPI - Associagdo Paulista da Propriedade Intelectual; Membro de Honra Vitalicio do Conse-
lho Diretor da ABPI - Associa¢do Brasileira da Propriedade Intelectual; Membro da Comissao Especial
de Propriedade Intelectual e de Direito do Entretenimento da OAB/SP; Membro do Comité de Ensino
Juridico e Relagoes com Faculdades do CESA. Agraciado com a Medalha Professor Doutor Antonio
Chaves, conferida pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e Historia da OAB/SP; Ex-Presidente da
ASPI - Associagao Paulista da Propriedade Intelectual, biénios 2001-2003/2003-2005. Professor de Cur-
sos de Pés-Graduagao da ESA- Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados - Se¢ao Sao
Paulo. Professor da Escola Paulista da Magistratura. Autor do livro “Concorréncia Desleal - Atos de
Confusdo” e “ Desenho Industrial — Abuso de Direito no Mercado de Reposi¢ao”, ambos editados pela
Saraiva.

?Leal, Antonio Luis da Camara. Da prescri¢ao e da decadéncia. Forense: Rio de Janeiro, 1982, paginas
3e99.
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Pode-se dizer, entrementes, que
a depender do angulo que se olhe,
aplicar-se-4 o prazo decadencial
ou prescricional.

3. Os atos administrativos do
INPI

Todo e qualquer ato da adminis-
tracdo publica esta sujeito ao con-
trole jurisdicional de sua eficacia
e legalidade, sem excecdo, com
base no principio constitucional da
inafastabilidade da jurisdicdo, ins-
culpido no art. 5°, XXXV da CF.

Assim, uma decisédo que defere
ou indefere patente, desenho in-
dustrial ou marca nao pode restar
incblume ou melhor, insuscetivel
de revisdo judicial, tenha sido ou
nao previamente impugnado admi-
nistrativamente.

Entretanto, ndo obstante a cla-
reza solar da norma constitucional
acima mencionada, recente de-
cisdo judicial da Segunda Turma
Especializa do Tribunal Regional
Federal da 2%. Regido® — que sera
comentada mais adiante — a qual,
por maioria, desafiou esse en-
tendimento, declarando a DECA-
DENCIA do direito, sob o judicioso
argumento de que o processo ad-
ministrativo de nulidade de marca
NAO suspende ou interrompe o
prazo quinquenal previsto no art.
174 da Lei da Propriedade Indus-
trial que é de decadéncia e nao de
prescricao*.

O r. acordao obstou, entdo, o
controle da legalidade do ato do
INPI que ndo deu provimento ao
processo administrativo de nulida-
de da marca, fulminando a preten-

séo recursal — que combatia justa-
mente a deciséo final do PAN - sob
a alegacéo de que havia decorrido
mais de cinco anos da concessao
do registro, independentemente do
processo administrativo de nulida-
de, proporcionado pelo interessado
tempestivamente, cuja deciséo tar-
dia ultrapassou 0s cinco anos.

Em poucas palavras, nao impor-
tou se o INPI tomou quase 6 anos
para julgar o PAN, pois o aresto
deixou transparecer que a parte
deveria ter ingressado, antes do
fim do prazo quinquenal a contar
da concessao original do registro,
com a competente acéo de nulida-
de, sem esperar a decisao final da
autarquia.

Na pratica, com base na preli-
minar de decadéncia do direito, a
deciséo do INPI que julgou o PAN
restou insuscetivel de reviséo ju-
dicial, ferindo de morte o principio
norteador segundo o qual toda e
qualquer decisdao da administracéo
publica esta sujeita ao controle ju-
risdicional.

4. Art. 174 da LPL. Prescricao
ou Decadéncia?

Mas, afinal, o art. 174 trata de
prazo prescricional ou decaden-
cial?

Antes de responder a essa in-
dagacédo, parece-nos que pouco
importa se se trata de prazo deca-
dencial ou prescricional diante do
principio constitucional da inafasta-
bilidade da jurisdicéao.

Se o processo administrativo de
nulidade foi tempestivamente apre-
sentado®, malgrado o prazo que o
INPI levar para decidir, ha que ha-
ver a possibilidade do controle da
sua legalidade.

Pensar contrariamente é desa-
fiar a clausula pétrea inserida no
art. 5°, XXXV da CF.

Ocorre que a dicgdo da norma
legal diz textualmente: “Prescreve
em 5 (cinco) anos a acéo para de-
clarar a nulidade do registro...”

Com o devido respeito dos ilus-
tres juristas que alegam erro termi-
noldgico na utilizacéo, pelo legisla-
dor, do verbo “prescrever” no lugar
do verbo “decair”’, ousamos discor-
dar desse posicionamento.

Isso porque, € principio basilar
de hermenéutica juridica aquele
segundo o qual, a lei ndo contém
palavras inlteis, supérfluas ou sem
efeito: verba cum effectu sunt acci-
pienda. Ou seja, as palavras devem
ser compreendidas como tendo al-

3 Processo n° 0138559-74.2014.4.02.5101. TRF2 - 22 turma Especializada.
*Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a agao para declarar a nulidade do registro, contados da data da

sua concessao.

°Cf. Art. 169. O processo de nulidade podera ser instaurado de oficio ou mediante requerimento de
qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da

expedigao do certificado de registro.
6«

Verba cum effectu, sunt accipienda: “Néo se presumem, na lei, palavras inuteis.” Literalmente: “De-

vem-se compreender as palavras como tendo alguma eficacia” As expressoes do Direito interpretam-se
de modo que nio resultem frases sem significacio real, vocidbulos supérfluos, ociosos, intiteis” Maxi-
milianao, Carlos. Hermenéutica e Aplicagao do Direito. Forense: Rio de Janeiro, 2011.
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guma eficacia. Nao se presumem,
na lei, palavras inGteis, como bem
asseverou Carlos Maximiliano em
sua festejada obra “Hermenéutica
e Aplicacao do Direito”.®

Destarte, se o legislador tives-
se a intencéo de fixar como prazo
decadencial aquele do art. 174 da
LPI, o teria feito desta forma: De-
cai em 5 (cinco) anos o direito de
nulificar...

Para corroborar a assertiva do
notavel jurista, no Cédigo Civil ha
mencéo expressa informando “De-
cai” em “X” anos o direito de anu-
lar...

Abaixo, citamos alguns exem-
plos de normas inseridas no Codi-
go Civil:

Art. 45. Comeca a existéncia le-
gal das pessoas juridicas de direi-
to privado com a inscricdo do ato
constitutivo no respectivo registro,
precedida, quando necessario, de
autorizagdo ou aprovagédo do Po-
der Executivo, averbando-se no re-
gistro todas as alteracbes por que
passar o ato constitutivo.

Paragrafo unico. Decai em trés
anos o direito de anular a constitui-
¢do das pessoas juridicas de direito
privado, por defeito do ato respecti-
vo, contado o prazo da publicagdo
de sua inscri¢cdo no registro.

Art.445~0_adquirente-decai do
direito de obter a redibigdo.ou aba-
timento no preco no prazo de trinta
dias se a coisa for movel, e de um
ano se for imovel, contado da en-
frega efetiva; se ja estava na pos-
se, o0 prazo conta-se da alienacéo,
reduzido a metade.

Art. 206. Prescreve:

§ 3° Em trés anos

V - a pretenséo de reparagéo ci-
vil;

Art. 207. Salvo disposigcéo le-
gal em contrario, ndo se aplicam a
decadéncia as normas que impe-
dem, suspendem ou interrompem
a prescricéo.

Art. 208. Aplica-se a decadéncia
o disposto nos arts. 195 e 198, in-
ciso I.

Art. 209. E nula a renuncia a de-
cadéncia fixada em lei.

Art. 210. Deve o juiz, de oficio,
conhecer da decadéncia, quando
estabelecida por lei.

O mesmo se aplica na Lei
das Sociedade por acdes (Lei
6.404/76)

Art. 285. A acdo para anular a
constituicdo da companhia, por vi-
cio ou defeito, prescreve em 1 (um)
ano, contado da publicacdo dos
atos constitutivos

Art. 171. Na proporgéo do nu-
mero de agcbes que possuirem, 0s
acionistas terdo preferéncia para a
subscrigdo do aumento de capital...

§ 4° O estatuto ou a assembléia-
-geral fixara prazo de decadéncia,
n&o inferior a 30 (trinta) dias, para o
exercicio do direito de preferéncia.

Art. 232. Até 60 (sessenta) dias
depois de publicados os atos rela-
tivos a incorporagéo ou a fusao, o
credor anterior por ela prejudica-
do podera pleitear judicialmente a
anulag&o da operacdo; findo o pra-
zo, decaira do direito o credor que
néo o tiver exercido.

Idem para a Lei do Proces-
so Administrativo Federal (Lei
9.784/99)

Art. 54. O direito da”Administra-
cdo-de-anular0s atos administrati-
vos de que decorram efeitos favo-
raveis para os destinatarios decai
em cinco anos, contados da data
em que foram praticados, salvo
comprovada ma-fe.

Para coroar esse entendimento
de que a lei ndo contém palavras
inGteis, basta verificar o que ocorre
no artigo 103 da Lei 8.213 de 24 de
julho de 1991 (Dispde sobre os Pla-
nos de Beneficios da Previdéncia
Social e da outras providéncias),
no qual refere-se textualmente no
caput sobre prazo decadencial e

em seu paragrafo Unico de um pra-
zo prescricional. Confira-se:

Art. 103. E de dez anos o prazo
de decadéncia de todo e qualquer
direito ou acdo do segurado ou be-
neficiario para a revisdo do ato de
concessédo de beneficio, a contar
do dia primeiro do més seguinte ao
do recebimento da primeira presta-
cédo ou, quando for o caso, do dia
em que tomar conhecimento da
decisédo indeferitoria definitiva no
ambito administrativo.

Parégrafo unico. Prescreve em
cinco anos, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda
e qualquer acédo para haver pres-
tagbes vencidas ou quaisquer resti-
tuicbes ou diferencas devidas pela
Previdéncia Social, salvo o direito
dos menores, incapazes e ausen-
tes, na forma do Cddigo Civil.

Assim, em um mesmo artigo de
lei o legislador previu um prazo
decadencial e outro prescricional,
dependendo da situacédo do admi-
nistrado em querer revisar os bene-
ficios recebidos ou obter beneficios
ndo pagos pela administragcdo. No
primeiro caso, esse prazo nao se
interrompe ou suspende.

Como ja nos referimos anterior-
mente, a doutrina costuma espe-
cificar que os prazos decadenciais
incidem nos direitos denominados
“potestativos” isto é, aqueles nos
quais alguém encontra-se no es-
tado de poder e a contraparte, no
estado de sujeicao.

E de se notar que em ambas as
situacbes no exemplo acima, o ad-
ministrado encontra-se no estado
de poder e a administragdo no es-
tado de sujeicdo, mas o legislador,
a despeito da doutrina, preferiu in-
dicar institutos juridicos diferentes
a incidir em cada uma das situa-
coes.

Ademais, é cedi¢co que 0s prazos
para impugnar atos da administra-
¢céo publica sé&o de natureza pres-
cricional.
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Assim, a doutrina e jurisprudén-
cia tém aceitado a tese que pres-
creve em 5 anos o prazo para o
administrado reclamar algo da ad-
ministrag@o, aplicando o art.1° do
Decreto n° 20.910, de 06.01.1932,
da era Vargas, que estabelece tal
prazo.

O controle judicial da legalidade
dos atos do INPI, quaisquer que
sejam eles, € garantia constitucio-
nal assegurada ao administrado
conforme a norma da carta magna
(art. 5°, XXXV).

N&o obstante isso, sobreveio
recente decisao judicial que privile-
gia a tese segunda a qual interpre-
tou-se tratar de decadéncia e nao
prescricdo o prazo do art. 174 da
LPI (a¢do de nulidade de marca).

E assim, esse prazo néo se sus-
pende, nem se interrompe, por um
processo administrativo de nulida-
de. Na hip6tese (bem real) de a
decisdo do INPI ultrapassar cinco
anos, e mantiver a vigéncia do re-
gistro, esta restara imutavel, inata-
cavel.

Acreditamos que desta forma,
como ja explanado, estar-se-a fe-
rindo de morte o art. 5° XXXV da
CF (A Lei nao excluira da aprecia-
cao do Poder Judiciario leséo ou
ameaca a direito) e também o art.
1° do Decreto 20.910/32. (Art. 1°
As dividas passivas da Uniao, dos
Estados e dos Municipios, bem as-
sim todo e qualquer direito ou acéo
contra a Fazenda federal, estadual
ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em cinco
anos contados da data do ato ou
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fato do qual se originarem).
5. O que diz a jurisprudéncia?

A 1% Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da 2°.
Regido decidiu no Processo n°
0005207-20.2014.4.02.5101, rela-
tado pelo Desembargador Federal
Ivan Athié (julgado de 25/09/2017),
por unanimidade, que o prazo do
art. 174 da LPI ndo é decadencial,
afastando a preliminar de decadén-
cia. Confira-se:

“Conheco do agravo retido inter-
posto pela terceira ré, VALLEE S.A.
(fls. 581/668), e da apelacdo, uma
Vez que presentes seus pressupos-
tos legais.

Contudo, nao conhego do agra-
vo retido interposto pela segunda
ré, EXCELENCIA EM SAUDE CO-
MERCIO, IMPORTACAO E EX-
PORTACAO LTDA., (fls. 503/580),
porquanto nao foi reiterado nas
contrarrazées (fls. 712/722), con-
forme determinava o art. 523 do
CPC de 1973, ent&o vigente.

Passo a analise do agravo retido
n°0003878-13.2015.4.02.0000 (fls.
581/668), interposto pela terceira
ré.

A agravante se insurge contra a
decisao de fls. 209/212, que afas-
tou a alegacdao de decadéncia
quanto ao pedido de nulidade do
ato administrativo do INPI que con-
cedeu o registro n° 823.163.733,
para a marca nominativa EXCEL-
LER, de sua titularidade.

Alega, em sintese, que o prazo
de 5 anos previsto no art. 174 da
LPI é de natureza decadencial, por
tratar-se de direito potestativo, no
caso, anulagdo de ato administra-
tivo do INPI que negou provimento
ao procedimento administrativo de
nulidade oferecido em relagdo ao
registro n° 823.163.733, que ja te-
ria escoado, porquanto o registro
foi concedido em 11/03/2008 e a
acdo ajuizada em 11/04/2014.

Contudo, apesar de o registro n°
823.163.733 para a marca homina-
tiva EXCELLER ter sido deposita-
do em 28/11/2000 e concedido em
11/03/2008 (fl. 64), o pedido da au-
tora foi a decretacao de nulidade
do ato que negou provimento ao
procedimento administrativo de
nulidade relativo aquele registro,
que foi praticado em 01/11/2011,
por meio de publicagcdo na Revista
de Propriedade Industrial n° 2130,
ndo tendo transcorrido o prazo
de 5 anos previsto no art. 174 da
LPI, vez que a acdo foi ajuizada
em 11/04/2014 (fl. 78), devendo ser
desprovido o agravo retido inter-
posto pela terceira ré.

Passo ao exame da apelacdo.”
(9.n)

E digno de nota citar a deciséo
saneadora no processo quando
tramitou no primeiro grau, da lavra
da MM Juiza Federal Marcia Ma-
ria Nunes de Barros, titular da 132
Vara Federal do Rio de Janeiro, que
afastou a preliminar de decadéncia
do direito, decisao esta mantida no
acoérdao acima citado.
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Nessa decisao, restou claro que
a apresentacdo, tempestiva, de
processo administrativo de nulida-
de, tem o condao de suspender o
prazo quinquenal para obter a de-
claracéo judicial sobre a sua lega-
lidade, especialmente porque se
trata de direito de natureza subjeti-
va e nédo potestativa como parte da
doutrina afirma.

A deducgéo légica para com-
preender que se trata de direito de
natureza subjetiva, esta no fato de
quando o INPI concede marca para
alguém, o faz retirando do patrimé-
nio comum, ou dominio publico,
aquele termo atribuindo a exclusivi-
dade para o requerente da marca.
Nessa situacao, como ndo ha qual-
quer participacdo da parte interes-
sada (prejudicada) nesse ato, nao
ha falar em estado de poder e esta-
do de sujeicéo, ou seja, néo se tra-
ta de direito potestativo. Confira-se:

Il — Da preliminar suscitada
(decadéncia)

Suscita a empresa ré Valée S/A
a prejudicial de decadéncia, com
base no art. 174 da LPI, pois o re-
gistro atacado n.° 823.163.733,
referente a marca Exceller, de ti-
tularidade da propria Valée S/A,
fora concedido em 11 de margo de
2008, ao passo que a presente de-
manda-ajuizada somente.em-11de
abril de 2014.

Segundo  seu “-entendimento,
este ajuizamento teria Sido-.efe-
tuado apos os cinco anos a que
se refere o artigo 174 da LPI. As-
sim, ultrapassados os cinco anos
da concessédo do registro em tela,
ndo poderia o ato administrativo
de concessao, praticado pelo INPI,
estar sujeito a uma desconstituicao
através de processo judicial de nu-
lidade.

Sustenta também que o prazo
em questdo ndo seria conceitual-
mente de prescricdo, mas deca-
dencial, por ser de natureza po-
testativa, eis que visa anular ato
administrativo juridico ja praticado.
Assim sendo, entende ser descabi-

da qualquer possibilidade de sus-
penséo ou interrup¢do do prazo,
nos moldes do art.207 do Codigo
Civil.

Seguindo a mesma linha de
raciocinio, ratifica a empresa ré
EXCELENCIA EM SAUDE CO-
MERCIO, IMPORTACAO E EX-
PORTACAO LTDA, em sua peca
de defesa de fls.163/187, a tese
decadencial supramencionada.

Entretanto, ndo assiste razao
as contestantes. O registro n.°
823.163.733 em questéo, para a
marca nominativa EXCELLER, foi
depositado em 28/11/2000, e con-
cedido, de fato, em 11/03/2008. No
entanto, ultrapassados apenas 10
(dez) meses daquela concesséo,
contra ele foi instaurado processo
administrativo de nulidade (PAN)
em 20/01/2009, pela empresa ré
“EXCELENCIA EM SAUDE’, ao
qual foi negado provimento so-
mente em 01/11/2011 (RPI 2130),
ocasido em que o INPI decidiu que
seria mantida a concessdo daquele
registro.”

Diferentemente do alegado pela
parte ré, entendo que o direito ver-
sado na hipotese em questao é de
natureza subjetiva, e ndo potesta-
tiva. Isso porque ndo ha qualquer
acdo por parte daquele que se
sente lesado a concorrer para a
realizacdo do ato a ser impugnado.
Pode-se dizer que o INPI, ao con-
ceder um registrode-marca ou uma
carta patente, retira do dominio pu-
blico aquele termo, expresséo ou
técnica—~especificos, para que o0s
mesmos se tornem de titularidade
exclusiva de outrem.

Repita-se, ndo havendo qual-
quer participacdo da outra parte
neste ato.

Neste sentido, os direitos subje-
tivos, também chamados de direi-

fos a uma prestagéo, pressupbem
um dever juridico consistente em
determinada prestacdo por parte
do lado passivo da relaggo. Di-
ferentemente do direito potes-
tativo, o direito subjetivo nao
é exercitado mediante simples
declaracdo de vontade; ao con-
trario, ele demanda uma contra-
prestacao da outra parte que,
se nao for cumprida, ensejara a
propositura de acao judicial com
o fito de que seja satisfeita a pre-
tensao ao direito pretensamente
violado, como é a hipodtese dos
presentes autos.

Acresca-se ser da tradicdo de
nosso ordenamento juridico que 0s
prazos atinentes a Administracdo
Publica tenham natureza prescri-
cional, a teor do regime adotado
pelo Decreto n.° 20.910/32. O De-
creto estipula que qualquer direito
ou acdo contra a Fazenda prescre-
ve, adotando paradigma compar-
tilhado pelo legislador na redacdo
do art.174 da Lei n.° 9.279/96. Ao
fazer isso, o legislador criou a pos-
sibilidade de garantir ao cidadéao
um prazo para apresentar adminis-
frativamente suas pretensées pe-
rante o Estado, garantindo a pos-
sibilidade de interrupgéo do prazo.
O art.9° do Decreto n.° 20.910/32,
interpretado a luz da Sumula n°
383 do STF, outorga garantia ao
cidad&o de controle judicial das de-
cisées que venham a ser proferidas
como resposta administrativa a ale-
gacobes de nulidade de atos admi-
nistrativos.

Né&o se desconhece a existéncia
de tratamento legislativo diverso.
A Lei n.° 10.839/2004, por exem-
plo, criou prazo decadencial para
0 cidaddo buscar a anulagcdo ou
revisdo de atos administrativos do
INSS de concessdo de beneficios
previdenciarios no Regime Geral de
Previdéncia Social (art.103 da Lei

7 Permitimo-nos uma corregdo: a concessio do registro 823163733 se deu em 11/03/2008 e o pro-
cesso administrativo de nulidade foi protocolizado em 30/06/2008. A decisdo do INPI foi publicada
somente em 01/11/2011. Considerando que a agdo para desafiar a decisio do PAN foi protocolizada em
11/04/2014, estaria, portanto, dentro de prazo quinquenal.
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n.° 8.213/1991). Esse tratamento,
todavia, é excepcional, e vem sen-
do tratado desse modo pela juris-
prudéncia do e. STJ, sendo exem-
plar disso o julgamento da Pet n.°
9156, em que a Corte fez observar
que a criagcdo de prazo decadencial
em uma hipotese especifica nao
tem o condéao de afastar o regime
geral estabelecido pelo Decreto n.°
20.910/1932.

De toda sorte, mesmo utilizan-
do-se de conceitos importados
do Direito Privado, o que se tem
é que, por tras do art.174 da Lei
n.° 9.279/96 existe um direito a
livre iniciativa e a livre concorrén-
cia mediante o reconhecimento de
que determinado conhecimento ou
expressdo pertencem ao dominio
publico. Cuida-se do direito titulari-
zado por todos os particulares em
atuacdo em segmento de mercado
determinado. Esse direito é violavel
por ato do INPI que indevidamente
estabeleca o monopolio daquele
conhecimento ou expressao, atri-
buindo-o irregularmente a um ter-
ceiro. Pressupbe-se que, pela pu-
blicacdo, todos na sociedade tém
ou tiveram a oportunidade de co-
nhecer os atos exarados pelo INPI.
Caso o patrticular lesado decida
garantir a possibilidade de exercer
sem constrangimentos a atividade
econdmica afetada, dependera do
ajuizamento de uma acdo em face
do INPI e do beneficiado, ao fim da
qual sera necessario que o INPI
atue de uma determinada maneira
(publicando a retirada daquele ato
do mundo juridico). Tem-se aqui,
desse modo, um direito subjetivo
violado, que gera uma pretenséo. A
pretenséo surge desde o momento
em que o conhecimento ou expres-
sdo é subtraido do dominio comum
pela autarquia federal, e alocado
no dominio particular do titular da
patente ou da marca.

Diante de tudo que foi exposto,
em se tratando, a meu ver, de direi-
to subjetivo, entendo que o prazo
para que a parte que se Vvir lesada
em face de um ato administrativo
exarado pelo INPI possa se insurgir
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contra 0 mesmo possui natureza
prescricional, e ndo decadencial.

Por conseguinte, tendo em vis-
ta que a instauracdo de proce-
dimento administrativo de nu-
lidade acarretou na interrupgcao
do prazo prescricional, rejeito, no
presente caso, a alegacado das em-
presas rés atinente ao decurso do
prazo para exercicio do direito de
acao.

Deve ser consignado, ainda,
que sob a égide do Cddigo Ci-
vil de 1916, o prazo prescricional
para acbes em que se pretendia
a abstencao de uso de marca ou
de nome empresarial era o prazo
das acoes reais — 10 anos entre
presentes e 15 anos entre ausen-
tes. Segundo o novo Cdédigo Civil
de 2002, tal prazo passou a ser de
10 anos, nos termos do art.205.
Para os prazos que estivessem em
curso na data da edicdo do novo
Cddigo, foi determinado, em seu
art.2.028, que seriam considerados
0s prazos da lei anterior, quando
tivessem sido reduzidos pela nova
lei e desde que ja houvesse trans-
corrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada.

No caso dos autos, ao marco
inicial para a contagem do pra-
zo prescricional para o pedido de
registro n° 823.163.733, contra o
qual foi deflagrado procedimen-
to administrativo de nulidade, ndo
seria aplicavel a norma suprades-
crita, pois o PAN em questdo foi
oferecido em 11/03/2008, ou seja,
ultrapassados apenas dez meses
da data da concessao (28/11/2000)
daquele registro. Desta forma, in
casu, o termo inicial devera ser a
data em que se deu a decisao final
do INPI acerca da manutengcdo do
registro, qual seja, 01/11/2011.

Isto posto, rejeito a preliminar
suscitada.

Ultrapassado o prazo recursal
da presente decisdo, venham me
0s autos conclusos para sentencga.

Rio de Janeiro, 26 de marco de
2015.

MARCIA MARIA NUNES DE
BARROS

Juiz(a) Federal” (g.n.)

O Superior Tribunal de Justica
ja teve a oportunidade de discutir
a questao, inclinando-se pela na-
tureza prescricional das agdes de
nulidade de marca, como mostra o
Recurso Especial n° 899.839-RJ,
de relatoria do Ministro Massami
Uyeda, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL - PRES-
CRICAO QUINQUENAL - NAO
OCORRENCIA - PROPRIEDADE
INDUSTRIAL — SISTEMA ATRI-
BUTIVO - ADOCAO PELO OR-
DENAMENTO JURIDICO PATRIO
- PEDIDO DE ANULACAO DE RE-
GISTRO DE MARCA - CONFUSAO
ENTRE OS CONSUMIDORES -
POSSIBILIDADE - VALIDADE DE
PEDIDO ANTERIOR EM TRAMITE
ADMINISTRATIVO - PRIORIDADE
DE EXAME — RECURSO IMPRO-
VIDO.

I - A argliicdo de ocorréncia de
prescricdo ndo merece prosperar,
porquanto a demanda foi ajuizada
dentro do prazo quinqtienal previs-
to no art. 174 da Lei de Proprieda-
de Industrial;

Il - O sistema juridico patrio ado-
ta o sistema atributivo, segundo o
qual, somente com o registro da
marca no Instituto Nacional da Pro-
priedade Nacional é que se garante
o direito de propriedade e de uso
exclusivo ao seu titular, a ndo ser
que se trate de marca notoriamente
conhecida;

Il - A similitude entre as mar-
cas em discussdo, destinadas a
prestacdo de servicos no mesmo
segmento mercadologico, qual
seja, consultoria e estudos na area
especifica da geologia, além de
comercializarem produtos e deri-
vados minerais, é capaz de gerar
confusdo nos consumidores acerca
da procedéncia dos produtos e da
prestacdo dos servigos, configu-



Revista ASPI - Artigos

rando a hipotese de colidéncia pre-
vista como impeditiva de registro;

Il - O registro de propriedade
de marca adquire-se desde que
observados os trdmites legais de
validade. Auséncia, in casu;

IV - A existéncia de pedido an-
terior de registro de marca justifica
seu exame prioritario, sob pena de
se conferir registro de marca igual
ou semelhante a outro requerente
ainda pendente de deciséo o pri-
meiro pedido;

VI - Recurso especial improvido.

(REsp n° 899.839 — RJ. 3?2 Tur-
ma do STJ. Relator Min. Massami

Uyeda. Julgado em 17/08/2010.
DJe 01/10/2010) g.n.

Ainda, vale conferir 0os seguin-
tes julgados do STJ, com relacao
a suspensividade de processo ad-
ministrativo interposto perante a
administracdo publica:

AgRg no REsp 964.524- SE e
AgRg em REsp 159528-PA

AGRAVO REGIMENTAL. AGRA-
VO DE INSTRUMENTO. ADMI-
NISTRATIVO E PROCESSO CI-
VIL. PEDIDO ADMINISTRATIVO.
PRESCRICAO. INTERRUPCAO.

VIOLACAO DO ARTIGO 1.° DO
DECRETOLEIN.° 20.910/32 NAO-
-CONFIGURADA.

1. O Superior Tribunal de Justi-
ca firmou posicionamento de que
o pedido realizado na esfera
administrativa tem o condao de
suspender o prazo prescricional,
de modo que inexiste prescrigao
qliinqlienal a ser declarada nos
autos.

2. Agravo regimental improvido.

MINISTRA Rel. MARIA THERE-
ZA DE ASSIS MOURA, data 15 de
dezembro de 2009.

Ag. no AResp 159.528 — PA

ADMINISTRATIVO E PROCES-
SUAL CIVIL. AGRAVO REGIMEN-
TAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. SERVIDOR PUBLI-
CO. PRESCRICAO DE TRATO
SUCESSIVO. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO QUE SUS-
PENDEU O CURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. ALEGACAO
DE BIS IN IDEM. SUMULAS 7/STJ
E 280/STF. REVISAO DO VALOR
DOS HONORARIOS SUCUMBEN-
CIAIS. FALTA DE PREQUESTIO-
NAMENTO. AGRAVO DO ESTA-
DO DO PARA DESPROVIDO.

1. Esta Corte firmou o enten-
dimento de que a formulacao
de requerimento administrativo
suspende a contagem prescri-
cional, cujo curso retomara com
a decisao final da Administracao
sobre o pleito.

2. No caso dos autos, o autor
protocolou requerimento adminis-
trativo em 4.10.2001, requerendo
0 pagamento do beneficio estabe-
lecido no art. 135 da Lei 5.810/94.
Conforme consignado pelas instan-
cias ordinarias, o Estado nao apre-
sentou qualquer documento com-
provando a existéncia de decisdo
sobre o pedido administrativo, o
que garante a suspenséo do prazo
prescricional até o ajuizamento da
acéo.

3. O Tribunal de Justica reconhe-
ceu ao autor o pagamento da refe-
rida gratificagdo ao fundamento de
que a Leis Estaduais 5.742/93 e
5.810/94 garante-o-pagamento da
referida gratificagdo aos\ocupantes
de cargos de Assessoramento, ndo
havendo-6bice~para o pagamento
concomitante desta gratificacdo
juntamente com a Gratificacdo de
Escolaridade.

4. Conforme se extrai da leitura
do voto condutor do julgado, a con-
trovérsia foi dirimida ndo so a partir
de premissas fatico-probatorias do
caso concreto, mas também da le-
gislacéo local, sendo inviavel a dis-
cussdo da alegada ocorréncia de

bis in idem sustentada pelo Estado,
na via eleita, ante o obice contido
nas Sumulas 7/STJ e 280/STF,
esta ultima aplicavel por analogia.

5. A Corte Especial do STJ paci-
ficou o entendimento, no julgamen-
to do REsp. 1.155.125/MG, repre-
sentativo de controvérsia, de que
nas lides em que for sucumbente a
Fazenda Publica, o Juiz, mediante
apreciacdo equitativa e atendendo
as normas estabelecidas nas ali-
neas do art. 20, § 30. do CPC, po-
deréa fixar os honoréarios...(g.n.)

Por fim, referimo-nos a agéo ju-
dicial® que por maioria (3 votos a
2) decidiu que o prazo do art. 174
da LPI é decadencial e o processo
administrativo de nulidade néo teria
o condéao de suspender dito prazo.

O voto condutor (vencedor), da
lavra do Desembargador Federal
Messod Azulay Neto estabeleceu
que se trata de prazo decadencial,
por ser a acao de nulidade um di-
reito potestativo e nao subjetivo da
parte.

Entretanto, os Desembargado-
res Federais André Fontes e Simo-
ne Schreiber, entenderam que trata
de prazo prescricional, de natureza
subjetiva, e ndo decadencial, po-
testativa, pontuando que o ato que
se ataca néo é o ato da concesséao
da marca puro e simples, mas o
ato do INPI que decidiu o processo
administrativo de nulidade e este,
sim, ainda estava no prazo quin-
quenal para sua competente im-
pugnacéo. Vejamos o voto do Des.
André Fontes, acompanhado pela
Des. Simone Schreiber:

VOTO

I - Nao se deve admitir a ocor-
réncia da decadéncia do direito
de anular registro de marca se,
em sede administrativa, o tercei-
ro interessado oferece tempes-

8 12 Turma Especializada do TRF2. Apelagio Civel. Processo n° 0138559-74.2014.4.02.5101
(2014.51.01.138559-2) — Origem: 25* Vara Federal do Rio de Janeiro.
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tivamente a sua impugnacao,
por meio de recurso, afastando
a ideia de inércia do titular de
eventual direito subjetivo.

Il - E admitida a cumulagdo ob-
jetiva entre os pedidos de anulagéao
de ato administrativo que manteve
a protecao marcaria e a abstencao
de uso, cuja competéncia para o
respectivo processo € da Justica
Federal, a teor do disposto no art.
109, | do texto constitucional.

Ill - Nao sdo passiveis de prote-
¢cao exclusiva, no aspecto nomina-
tivo, termos ou expressdes de uso
comum ou vulgar ou que refiram-se
a localidade geogréafica, ja que des-
providos da suficiente distin¢do.

IV - Demonstrada a suficiente
distinguibilidade do conjunto mar-
cario do registro mantido pelo ato
administrativo exarado ap6s o jul-
gamento de recurso administrativo,
a improcedéncia do pleito de anula-
¢ao é medida que se impoe.

Extrai-se da r. decisdo impugna-
da que a tese sustentada, relativa
a ocorréncia da prescri¢ao (rectius:
decadéncia) da pretendida anu-
lacdo em sede judicial, parte do
premissa de que o ato atacado é,
em Ultima analise, 0 ato que conce-
deu o registro, publicado na Revis-
ta da Propriedade Industrial - RPI
1895, datada de 02.07.2007. Pelo
que, ajuizada a presente acdo em
21.07.2014, em muito ja ultrapas-
sado o prazo extintivo do art. 174
da Lei 9.279-96.

Entretanto nao se pode olvidar
que a ora apelante, parte interes-
sada na invalidacao do registro,
atuou no ambito administrativo
e recorreu, tempestivamente, do
ato que concedeu o privilégio;
intentando, agora, invalidar o ato
administrativo exarado ap6s o jul-
gamento do recurso administrativo
€ que manteve a protecao, datado
de 27.08.2013. Contexto em que
nao se afigura correto considerar a
data de publicacao do primeiro ato
administrativo para fins de prescri-
¢ao, notadamente porque 0 exame
de sua legalidade, e ndo a mera
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presuncao, foi objeto de impugna-
cao administrativa, donde nédo se
pode supor a inércia de terceiro
eventualmente lesado pela prote-
cdo marcaria concedida, esse 0
fundamento primario das situagoes
de extingdo, pelo decurso do tem-
po, de direitos subjetivos.

Demais disso, esta expres-
samente apontado na peticao
inicial que o ato administrativo
impugnado é o proferido apds o
julgamento do recurso adminis-
trativo, e nao o ato de concessao
do registro marcario, induvido-
samente nao atingido pelo prazo
extintivo do ja mencionado art. 174
da Lei 9.279-96, razdo por que,
com fundamento no art. 515, § 3°
do Cédigo de Processo Civil, passo
a apreciacdo dos demais temas.

De todo o exposto, DOU PAR-
CIAL PROVIMENTO A APELACAO
PARA AFASTAR A

PRESCRICAO (RECTIUS: DE-
CADENCIA) PRONUNCIADA NA
SENTENCA E, COM ESTEIO NO
ART. 515, § 3° DO CODIGO DE
PROCESSO CIVIL, APRECIAN-
DO MERITO PROPRIAMENTE
DITO, JULGAR IMPROCEDENTE
O PEDIDO. MANTIDA A VERBA
SUCUMBENCIAL NOS TERMOS
EM QUE FIXADA NO PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIGCAO.

E como voto.

Como se viu das decisdes acima,
muito chao temos ainda a percorrer
para pacificar o entendimento juris-
prudencial em relagdo ao prazo de
nulidade de marca previsto no art.
174 da LPI, se se trata de prazo

decadencial ou mesmo, como na
diccédo da lei, prescricional.

6. Imprescritilidade das acées
de nulidade.

Podemos observar que no or-
denamento juridico brasileiro, ha
raros casos nos quais o legislador
nao definiu prazo para a agcéo de
anulacao ou nulidade de ato juridi-
co.°

Segundo a definicao classica,
h& uma profunda diferenca entre
a anulabilidade e nulidade de ato
juridico, pois na primeira hipétese,
os efeitos cessam somente apés a
sua decretacdo, ao passo que na
segunda hipbtese, o ato nulo ja-
mais se convalidaria, tendo efeitos
ex tunc, retroativos, ou seja, nunca
espraiou efeitos - aquilo que é nulo
nao se convalesce jamais.

Assim, poder-se-ia considerar a
imprescritibilidade da agéo de nuli-
dade de marca, por considerar que
derivou de um ato administrativo
nulo de pleno direito.

Malgrado, privilegiando o princi-
pio da seguranca juridica, ndo é o
que se observa da hodierna dou-
trina e jurisprudéncia, abrindo-se
uma excecao para as marcas noto-
riamente conhecidas e obtidas de
ma-fé a luz do artigo 6° bis (3) da
CuUP™.

Ainda, na seara da propriedade
industrial, a legislacao de regén-
cia vincula prazo largo, mas né&o
imprescritivel, para a agéo de nuli-
dade de patente ou desenho indus-
trial.™

° Por exemplo, vide art. 1167 do Cddigo Civil. “Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, agio para
anular a inscri¢ao do nome empresarial feita com violagao da lei ou do contrato”

10 Art. 6° bis. (1) Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer admin-
istrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca
de fabrica ou de comércio que constitua reprodugao, imitagao ou tradugao, suscetiveis de estabelecer
confusao, de uma marca que a autoridade competente do pais do registro ou do uso considere que nele
é notoriamente conhecida como sendo ja marca de uma pessoa amparada pela presente Convengao, e
utilizada para produtos idénticos ou similares. O mesmo sucedera quando a parte essencial da marca
notoriamente conhecida ou imita¢do suscetivel de estabelecer confusdo com esta. (3) Néo sera fixado
prazo para requerer o cancelamento ou a proibigao de uso de marcas registradas ou utilizadas de ma fé.
T Art. 56. A agdo de nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente, pelo INPI
ou por qualquer pessoa com legitimo interesse. Art. 118. Aplicam-se a a¢ao de nulidade de registro de
desenho industrial, no que couber, as disposi¢oes dos arts. 57 e 57.
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N&o obstante, para que seja
possivel utilizar-se da imprescritibi-
lidade da acdo de nulidade, ha que
ser preenchidos alguns requisitos
postos justamente no art. 6° bis (3),
quais sejam: se tratar de marca no-
toriamente conhecida, ao tempo do
registro indevido, no pais no qual
se pede a protecdo; ser comprova-
do a ma-fé do agente e, a ilicitude
do registro.

Como se podera observar do jul-
gado abaixo citado'?, caso falte um
desses requisitos, ndo sera decre-
tada a nulidade da marca registra-
da. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PRO-
PRIEDADE INDUSTRIAL. MAR-
CA NOTORIAMENTE CONHE-
CIDA. PEDIDO DE NULIDADE
DE REGISTRO COM BASE NA
MA-FE. IMPRESCRITIBILIDADE.
DEMONSTRACAO DA NOTORIE-
DADE DA MARCA AO TEMPO DO
REGISTRO. NAO OCORRENCIA.
1. A Lei n. 9279/96 (art. 174) esta-
belece a prescricdo quinquenal
para a pretensdo de nulidade do
registro, tendo a Convengdo da
Uniao de Paris de 1883 - CUP (art.
6 bis, 3) excepcionado a regra ao
determinar que ndo havera prazo
para se anular as marcas registra-
das com ma-fé. 2. As marcas noto-
riamente conhecidas (LPI, art. 136)
e de alto renome (LPI, art. 125)
mereceram uma especial protecdo
do legislador,-notadamente em ra-
z8o do principio que as-rege, de
repressdo ao enriquecimento sem
causa, pelo aproveitamento eco-
némico parasitario, ja que o Brasil,
na qualidade de pais unionista, tem
o dever de combater a concorrén-
cia desleal. 3. Assim, por gozarem
de prestigio perante seu mercado
atuante e do publico em geral, o
reconhecimento da marca como
notoriamente conhecida ou de alto
renome, por si so, atrai presungao
relativa de ma-fé (rectius uso inde-
vido) por parte do terceiro regis-
trador, cabendo prova em sentido
contrario. 4. Tratando-se de marca
notdria, em razdo do amparo pro-
tetivo diferenciado da norma - para
fins de imprescritibilidade da acdo
anulatéria -, basta ao requerente

a demonstracao de que a marca
reivindicada era notoriamente
conhecida, ao tempo do registro
indevido, para obter, em seu fa-
vor, a inversao do onus da prova
da ma-fé em face do requerido,
anterior registrador e, como re-
verso, a boa-fé do reivindicante.
5. Na hipotese, verifica-se que a
recorrente ndo impugna o funda-
mento crucial que deu substrato
a sentenca e ao acordao - inexis-
téncia de prova da notoriedade
da marca no Brasil ao tempo do
registro-, pois, repita-se, limi-
tou-se a discutir a presuncéo de
ma-fé da recorrida, o que atrai a
incidéncia da Sum. 283 do STF.
Ademais, chegar a conclusao di-
versa do Tribunal de origem, com
relacdo a existéncia de provas que
poderiam reconhecer a notorieda-
de da marca nos idos de 1975, de-
mandaria o revolvimento fatico-pro-
batério dos autos, o que encontra
obice na Sum. 7 do STJ. 6. Recur-
so especial ndo provido. ACOR-
DAO Vistos, relatados e discutidos
estes autos, os Ministros da Quarta
Turma do Superior Tribunal de Jus-
tica acordam, na conformidade dos
votos e das notas taquigraficas,
por unanimidade, negar provimen-
to ao recurso especial, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator. Os
Srs. Ministros Raul Araujo, Maria
Isabel Gallotti (Presidente), Anto-
nio Carlos Ferreira e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Rela-
tor. Dr(a). LUIS-EDUARDO SET-
TI CAUDURO PADIN, pela parte
RECORRENTE: RYDER SYSTEM
INC Brasilia (DF);25 de abril de
2017(Data do Julgamento) MINIS-
TRO LUIS FELIPE SALOMAO Re-
lator

7. Conclusao

A despeito da clareza da diccéo
do artigo 174 da Lei da Propriedade
Industrial, recente julgado conferiu
como decadencial 0 prazo para as
acOes de nulidade de registro de
marca, assim como O prazo para

12 Resp n° 1.306.335-R]. Rel. Ministro Luis Felipe
Salomao. J. 25/04/2017.

impugnar judicialmente atos ad-
ministrativos proferidos pelo INPI,
como por exemplo, indeferimento
de marca, patente ou desenho in-
dustrial, cujos prazos decadenciais
seréo contados da publicagdo na
Revista da Propriedade Industrial,
ndo se interrompendo ou suspen-
dendo por recurso administrativo.

Todavia, ha que se privilegiar o
fato de que os atos administrati-
vos, impugnados tempestivamen-
te, suspendem, até decisao final
pelo INPI, o prazo quinquenal para
nulificar referida decisdo na esfera
judicial.

Isso porque, ndo ha como igno-
rar o principio constitucional da ina-
fastabilidade da jurisdic&o, previsto
no art. 5°, XXXV da CF.

Sao dois fatos juridicos distintos:
a concessdo do registro e a deci-
sao do processo administrativo de
nulidade que manteve a concessao
do registro.

Assim, cada qual tera o seu pra-
Zo quinquenal assegurado para ob-
ter, na Justica Federal, o controle
de sua legalidade.

A imprescritibilidade das acdes
de nulidade de marca, por ser ma-
téria excepcional, somente podera
ser lograda quando forem preen-
chidos todos os requisitos previstos
na norma convencional (art. 6° bis
(3) da CUP).

ASSESTOALE INTERMACIOMAL
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“TUTELA DE URGENCIA NA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL”
(Marcas e congéneres)

José Carlos Tinoco Soares’

| — BUSCA E APREENSAO
CRIMINAL.

I. Na vigéncia do Cobdigo da
Propriedade Industrial sancionado
pelo Dec.

Lei n. 7903 de 27-08-1945, os
crimes em matéria de propriedade
industrial estavam previstos pelos
artigos de 169 até 180, dando-se re-
levancia para com os crimes contra
as marcas de industria e comércio,
capitulados pelo Art. 175 e os cri-
mes de concorréncia desleal, pelo
Art. 178, n. lll e seu paragrafo uni-
co.

O seguinte cbddigo a que se refe-
re o Dec. Lei n. 254 de 28-02-1967,
excluiu de seu admbito os crimes
contra a propriedade industrial. O
mesmo ocorreu para com o Dec.
Lei n. 1005 de 21-10-1969, ocasio-
nando assim uma grande lacuna.
Finalmente pelo ultimo Codigo da
Propriedade Industrial — Lei n. 5772
de 21-12-1971 foi definitivamente
resolvida essa questdo irregular,
posto que pelo Art. 128, foi esclare-
cido que continuavam em vigor 0s
Crimes contra a propriedade indus-
trial preconizados pelo Dec. Lei n.
7903/45.
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Sob o manto deste que, diga-se,
foi considerado o maior Diploma
Legal que amparou e defendeu os
direitos da propriedade industrial e
pelo seus artigos 182 e seguintes
tratava da “acéo penal e das dili-
géncias preliminares de busca e
apreensao”. Na década de setenta
€ que iniciamos a nossa vida profis-
sional como advogado.

2. Pois bem e como no mencio-
nado Art. 182 estava expresso que
a acao penal era regulada pelo Cé-
digo de Processo Penal e que toda
e qualquer violagdo de direito da
propriedade industrial iniciava-se
pela “busca e apreensao” alicerca-
da pelo Art. 525-CPP, ou seja: “No
caso de o crime haver deixado ves-
tigio, a queixa ou a denuncia ndo
sera recebida se nao for instruida
do exame pericial dos objetos que
constituam o corpo de delito.”.

E assim deveria se proceder
porque o (Art. 526-CPP) determi-
nava: “sem a prova do direito a
acao nao sera recebida a queixa
...”, 0 que vale dizer, nos casos de
violagdo de marca era necessaria

a apresentagcédo do “certificado de
registro” e nos de atos de concor-
réncia desleal as “provas eviden-
tes” de que “os rétulos, etiquetas,
envoltorios, embalagens, etc.” que
estavam pendentes de registro e/
ou que nao foram suscetiveis de
protecdo, se encontravam ha mais
tempo em uso no mercado.

Distribuida a busca e apreenséao
perante o juizo criminal do domicilio
do réu e recebida pelo magistrado,
seriam indicados dois oficiais de
justica e dois peritos judiciais (Art.
527-CPP) que deveriam acompa-
nhar a diligéncia e no prazo de trés
dias apresentar o “laudo pericial”. A
partir da homologacgao deste ultimo
corria 0 prazo de trinta dias para o
oferecimento da Queixa-Crime.

Durante os primeiros anos esse
procedimento atendia plenamente
aos anseios do ofendido, visto que
a diligéncia compreendia a apreen-
sdo de “todos” os produtos que
continham a marca contrafeita e/ou
os roétulos, etiquetas, envoltérios,
embalagens, etc.

1JOSE CARLOS TINOCO SOARES. Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Sao Paulo. Advogado na Area da Propriedade Industrial, Artistica e Literaria. Membro
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Asociacion Interamericana de la Propiedad Intelectual — ASIPI. Académico Honorério da Academia
Nacional de Ciéncias Juridicas de Bolivia. E-mail: josecarlos@tinoco.com.br.
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Em dado momento um juiz de-
cidiu que a busca e apreensdo
deveria se limitar a apenas e téao
somente “um” produto ou objeto
contrafeito, e, nada mais. Ao de-
pois todos os demais juizes adota-
ram esse sistema.

N&o resta a menor divida que
com tal limitac&o e durante a trami-
tacdo da queixa-crime o crime con-
tinuava a ser praticado.

Il - MEDIDA CAUTELAR DE
BUSCA E APREENSADO.

3. Pela Lei n. 5869 de 11-01-
1973, foi sancionado o novo Cé-
digo de Processo Civil que veio tra-
zer uma nova possibilidade de se
atingir aquele anterior objetivo. Ins-
tituiu entdo as “Medidas Cautela-
res” pelos artigos 796 e seguintes.

Como bem assinala o Art. 796,
0 procedimento cautelar podera
ser instaurado “antes” ou no “cur-
so do processo principal” e deste é
sempre dependente. Nos casos de
“violacdo de patentes de invencéo,
de modelos de utilidade, modelos e
desenhos industriais, registros de
marcas e por atos de concorréncia
desleal essa medida é sempre “an-
tes” da consequente Acao Ordina-
ria de cessacdo da pratica de ato
incriminado, indenizagéo, perdas e
danos.

O que se objetiva~é-ndo s6 a
apreensdo da “totalidade” dos ob-
jetos e/ou produtos contrafeitos,
como também a “paralisacao” de
sua comercializagdo e da continui-
dade da execugao do processo de
fabricacao.

O indispensavel para se chegar
a esse desiderato € o cumprimen-
to dos dois requisitos basicos e
essenciais, quais sejam, o “fumus
boni iuris” e o “periculum in mora”.
No primeiro caso é a aparéncia do
bom direito que devera ser con-
substanciada pela comprovacao
efetiva, no caso de patente de in-
vencdo, modelo de utilidade, mo-
delo ou desenho industrial, pela
apresentacdo da Carta-Patente e

no de marca o Certificado de Re-
gistro ou a coépia autenticada do
documento original.

Em todos os casos acima o que
se observa é o aproveitamento do
objeto do pedido de patente ou si-
milar, de todos os sinais distintivos
ou de parte deles, tais como se
apresentam ao mercado. Quando
nao forem suscetiveis de patente
ou de registro, o crime sera outro,
isto €, o de “concorréncia desleal”
capitulado pelo Art. 178, paragrafo
Unico-CPI. Nestes crimes, ndao ha-
vera a comprovacao do direito por
titulo habil, mas sim da demonstra-
¢éao efetiva do exercicio desse direi-
to (provas) que, realizado continua-
mente, chega, por sem duvida, a se
equiparar ao direito consuetudina-
rio. E, de outro lado, das provas do
objeto ou produto contrafeito.

O “fumus boni iuris” se consolida
pela apresentacédo de documento
habil (carta-patente ou registro) ou
das provas do uso efetivo, € 0 ‘pe-
riculum in mora” é a justificacdo de
que a consequente Acao Ordinaria
que devera ser ao depois proposta,
podera levar muito tempo para a
sua concluséo final.

Nesse interregno o concorrente
continuara na sua pratica denegrin-
do o produto original e causando
prejuizos de dificil reparacéo. (Art.
798-CPC).

As medidas cautelares seréo re-
queridas ao juizo civiFdo domicilio
doréu~(Art. 801-CPC), contendo
0 nome da parte, o fundamento, a
exposicao do direito ameacado e o
receio da lesao e as provas que se-
rao produzidas.

Devera seguir em segredo de
justica “inaudita altera parte”, po-
dendo ser exigida uma caugao (Art.
804-CPC) observando-se que no
prazo de 30 (trinta) dias contados
da diligéncia devera ser proposta a
consequente Acao Ordinaria. (Arts.
806, 808-CPC).

Il - ANTECIPACAO DE TUTE-
LA

4. A antecipacéo de tutela e/ou
tutela antecipada teve o seu inicio
no Codigo de Protecdo e Defesa
do Consumidor, sancionado pela
Lei n. 8078 de 11-09-1990 que pelo
Art. 83 assim estabeleceu: “Para
a defesa dos direitos e interesses
protegidos por este Cddigo sédo
admissiveis todas as espécies de
acbes capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela”.

Facultou, portanto, ao interes-
sado a procura de toda e qualquer
acdo que se lhe fosse capaz de
possibilitar o alcance da tutela de-
sejada.

Alguns anos mais tarde foram
propostas modificagbes ao Cdodigo
de Processo Civil pela Lei n. 8952
de 13-12-1994 com vistas a altera-
¢do do processo de conhecimen-
to e do processo cautelar, ficando
assim redigido o: “Art. 273 - O juiz
podera, a requerimento da parte,
antecipar, total ou parcialmente,
os efeitos da tutela pretendida no
pedido inicial, desde que existindo
prova inequivoca, se convenga da
verossimilhanca da alegacéo e: | —
haja receio de dano irreparavel ou
de dificil reparagéo, ou fique carac-
terizado o abuso do direito de defe-
sa do réeu”.

Pela Lei n. 10.444 de 07-05-
2002, foram feitas as seguintes
modificacdes: “Art. 273, § 3° - A
efetivacdo da tutela observara, as
normas previstas nos arts. 588, 46/
§ 4° e 5% Art. 461-A; § 6° A tute-
la antecipada também podera ser
concedida quando um ou mais pe-
didos cumulados, ou parcela deles,
mostrar-se incontroverso”.

E no Art. 461 houve a modifica-
¢do quanto aos paragrafos quin-
to e sexto, ou seja: “Art. 461 § 5°
Para a efetivacdo da tutela espe-
cifica, podera o juiz de oficio ou a
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requerimento da parte, determi-
nar as medidas necessarias, tais
como a imposigdo de multa, busca
e apreensdo... § 6°. O juiz podera,
de oficio, modificar o valor ou a pe-
riodicidade da multa, caso verifique
que se tornou insuficiente ou ex-
cessiva”.

Isto posto, temos que é per-
mitida a antecipag¢do da tutela se
houver o cumprimento do requisito
fundamental, qual seja: “existindo
prova inequivoca e verossimilhan-
ca da alegacao’.

A “prova inequivoca” é a que se
apresenta de maneira clara, evi-
dente e manifesta, ou melhor, que
ndo admite qualquer tipo de con-
sideracdo contraria. DINAMARCO
ensina que: ‘prova inequivoca ¢é a
prova tao robusta que ndo permite
equivocos ou duvidas” (Cf. Candi-
do Rangel Dinamarco, A Reforma
do Codigo de Processo Civil, Ed.
Malheiros, 1996, pag. 145)

E “verossimilhangca” é qualidade
do que é verossimel, que por sua
vez é semelhante a verdade, que
nao repugna a verdade e que pare-
ce verdadeiro.

Em se tratando de direito da
propriedade industrial a prova ine-
quivoca sera a apresentacdo da
Carta-Patente ou o Certificado de
Registro de~Marca. -© exercicio
desses direitos € evidenciado.-pelas
“provas” de utilizagdo da patente,
de seus sucedaneos ou-da.marca.
Prova inequivoca é também aquela
provinda do concorrente, que de-
monstra estar o mesmo se utilizan-
do do mesmo objeto ou produto.

A peticao inicial da A¢ao Ordina-
ria de Cessacédo da Pratica de Ato
Incriminado, Indenizagéo, Perdas e
Danos, cumulada com Pedido de
Antecipacao de Tutela, cumprira os
ditames do Art. 282-CPC, sendo di-
rigida ao Juiz

Civel do domicilio do réu (Art.
100, n. 1V, letra “a”-CPC), com a
prova da existéncia legal da em-
presa, do direito adquirido nos cri-

mes contra a propriedade industrial
ou as provas de uso nos crimes de
concorréncia desleal; com também
as provas de que seu direito positi-
vo ou adjetivo estd sendo violado.
Cumprira também os requisitos do
“fumus boni iuris” e do ‘“periculum
in mora”, almejando que seja exa-
minado, de pronto, o pedido de an-
tecipagéo de tutela sob o manto de
ser ‘inaudita altera parte”.

Recebida a peticdo decidira o
Juiz sobre a antecipacao de tutela,
determinando a sustacéo e/ou ces-
sacao da pratica do ato incrimina-
do.

Na pratica ficou substancialmen-
te claro que pela Medida Cautelar
de Busca e Apreensdao o interessa-
do obtinha a “apreensdo” dos ob-
jetos ou produtos contrafeitos e na
Antecipacao de Tutela a “proibicéo”
da pratica do ato incriminado.

IV — NOVA LEI DA PROPRIE-
DADE INDUSTRIAL n. 9279/96

5.Com o advento da Lei da
Propriedade Industrial n. 9279
de 14-05-1996, os Crimes contra
a Propriedade Industrial passa-
ram a ser amparados pelos artigos
183 até 190, tendo sido incluidos
os Crimes cometidos por meio de
marca, titulo de estabelecimento e
sinal de propaganda (Art. 191), os
Crimes contra as indicacoes geo-
graficas (Art. 192/194).e mantidos
os Crimes de Concorréncia Desleal
pelo (Art. 195, n. lll);” combinado
comoArt.209.

Foram introduzidas as seguintes
modificacdes e ampliacdes:

a)’Art. 198 — Poderdo ser
apreendidos, de oficio ou a requeri-
mento do interessado, pelas autori-
dades alfandegarias no ato da con-
feréncia, os produtos assinalados
com marcas falsificadas, alteradas
ou imitadas ou que apresentem fal-
sa indicagdo de procedéncia’.

A partir de entédo as alfandegas,
que detém a relacdo de grande

parte da marcas consideradas
como “notoriamente conhecidas”,
ao se depararem com a importacao
de produtos com marcas iguais ou
semelhantes passaram a entrar em
contato com os procuradores para
ultimar a apreensdo dos produtos
falsificados. Por outro lado foi ins-
tituido nas alfandegas o “registro”
de marcas pelos seus respectivos
titulares para que, em razdo das
mesmas, a alfandega também pas-
sasse a confronta-las com as mar-
cas dos produtos importados. E,
da mesma forma anterior tomasse
as providéncias necessarias a sua
apreensao.

b) “Art. 201 — Na diligéncia de
busca e  apreensdo, ‘em crime
contra a patente que tenha por
objeto a invengdo de processo, o
oficial do juizo sera acompanhado
por perito, que verificara prelimi-
narmente a existéncia do ilicito, po-
dendo o juiz ordenar a apreensao
de produtos obtidos pelo contra-
fator com o emprego do processo
patenteado”.

Nestas condi¢des e somente nos
casos de “patente para o processo
de fabricagéo”, a diligéncia de bus-
ca e apreensdo sera acompanha-
da por perito judicial a ser indicado
pelo juiz, além do oficial de justica.

A despeito dessa disposicao se
referir a “busca e apreensao”, tudo
indica que o mesmo devera ser ob-
servado no “pedido de antecipacao
de tutela”.

c) “Art. 202 — Aléem das diligén-
cias preliminares de busca e
apreensdo o interessado podera
requerer:- | — apreensdo da marca
falsificada ... Il — destruicdo da mar-
ca falsificada ...”

Em que pese este dispositivo le-
gal, quer nos parecer que na pra-
tica sdo realmente poucos os ca-
S0s em que se inicia pela “Medida
Cautelar de Busca e Apreensdo” e
ao depois a propositura da Acao
Ordinaria de Cessacao da Pratica
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do Ato Incriminado, Indenizacéo,
Perdas e Danos, o que vale dizer
em duas etapas, porque prefere-se
a Acgdo Ordinaria de Cessagéo da
Pratica do Ato Incriminado, Indeni-
zacdo, Perdas e Danos cumulada
com o Pedido de Antecipagéo de
Tutela e, por esta obtém-se, desde
logo, a proibi¢éo total da pratica de-
lituosa.

d) “Art. 209 - § 2°. Nos casos de
reprodugcdo ou imitagcdo flagrante
de marca registrada, o juiz podera
determinar a apreensao de todas
as mercadorias, produtos, objetos,
embalagens, etiquetas e outros
que contenham a marca falsificada
ou imitada.

Tal como mencionado no item
imediatamente anterior e muito em-
bora sejam mencionados e trans-
critos esses dispositivos legais, o
gue se almeja mesmo é a sustacao
e/ou proibicéo da pratica do ato in-
criminado.

e) “Art. 204 — Realizada a di-
ligéncia de busca e apreenséo,
respondera por perdas e danos a
parte que a tiver requerido de ma-
-fé, por espirito de emulagcdo, mero
capricho ou erro grosseiro”.

Trata-se de uma adverténcia
para que os ofendidos tomem o
maior cuidado ao requerer uma me-
dida cautelar de busca e apreenséo
e por analogia um pedido de ante-
cipacao de tutela. Devem, portanto,
somente requerer quando possuir
direitos anteriores legitimamente
adquiridos, liquidos e certos.

V — DAS ACOES VISANDO A
CESSACAO DA PRATICA DO
ATO INCRIMINADO

6. Nao obstante tenhamos pre-
feréncia pela Acédo Ordinaria de
Cessacao da Prética de Ato Incri-
minado, Indenizagdo, Perdas e
Danos, outros, no entanto, com a
mesma finalidade preferem a acéo
condenatoéria ou de prestacdo, a
acao negatobria, acao de reivindica-
céo, acdo de abstencao ou de pre-
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ceito cominatoria, a agdo cominato6-
ria, a acdo indenizatoria, a agéo de
nao fazer, etc., com praticamente a
mesma finalidade.

O certo é que a Lei da Proprieda-
de Industrial n. 9279 de 14-05-1996
deixa claro disposicoes expressas
que merecem ser consideradas,
como por exemplo:

1) “Art. 207 — Independen-
temente da ac&o criminal, o pre-
judicado podera intentar as agbes
civeis que considerar cabiveis na
forma do Cddigo de Processo Ci-
vil”, Como a violagdo dos direitos
da propriedade industrial consti-
tuem “crime” capitulados pelos ar-
tigos 183 e seguintes, o que indu-
ziria a procura do juizo criminal por
intermédio de uma busca e apreen-
séo e a consequente queixa-crime,
conduzindo o faltoso a detencao,
isto é, sem nada mais reverter em
troca, assinala que o ressarcimento
dos prejuizos poderéo ser obtidos
pelas agbes civeis cabiveis a espé-
cie.

2) “Art. 208 — A indenizag&o sera
determinada pelos beneficios que
0 prejudicado teria auferido se a
violacdo n&o tivesse ocorrido”. Eis
aqui uma primeira idéia do “quan-
to” podera ser almejado no caso de
violacéo de direitos.

3) “Art. 209 — Fica ressalvado
ao prejudicado o direito de haver
perdas e danos em ressarcimento
dos prejuizos causados por atos de
violacdo de direitos de propriedade
industrial e atos de concorréncia
desleal nao previstos nesta Lei,
tendentes a prejudicar a reputacdo
ou 0s negdcios alheios, a criar con-
fusdo entre estabelecimentos co-
merciais, industriais ou prestadores
de servico, ou entre os produtos e
servicos postos no comercio”.

N&o resta a menor divida que
se trata de disposi¢do clara, pre-
cisa e expressiva, distinguindo de
um lado, os crimes contra a pro-
priedade industrial daqueloutros

de concorréncia desleal e de outro
lado, salientando como podem ser
ressarcidas as perdas e danos. De
grande valia, portanto, para o ofen-
dido.

4) “Art. 210 — Os lucros cessan-
tes serdo determinados pelo crité-
rio mais favoravel ao prejudicado,
dentre os seguintes: | — os benefi-
cios que o prejudicado teria auferi-
do se a violagédo né&o tivesse ocorri-
do, ou: Il — os beneficios que foram
auferidos pelo autor da violagdo do
direito, ou: Ill —a remuneragdo que
o0 autor da violagéo teria pago ao ti-
tular do direito violado pela conces-
sdo de uma licenga que lhe permi-
tisse legalmente explorar o bem”.

Tem, portanto, o ofendido mais
trés possibilidades de obter os pre-
juizos que foram causados pela
violacdo de seus direitos de pro-
priedade industrial ou pelos atos de
concorréncia desleal.

Esta acdo deveria ser proposta
em conformidade com o precei-
tuado pelo Art. 282-CPC, porém,
com o advento do novo Codigo de
Processo Civil sancionado pela Lei
13.105 de 16-03-2015, terd que se
ater ao que dispbe o Art. 319.

VI - TUTELA DE URGENCIA
NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
(Marcas e congéneres)

7. E o que é “tutela de urgéncia”?
Num primeiro e mais antigo concei-
to nos ensina MARINONI que: “O
que hoje se assiste nos sistemas
do direito romano-candnico é uma
verdadeira demonstracdo de supe-
ragdo do procedimento ordinario,
tendo a tutela urgente se transfor-
mado em técnica de sumarizagao
e, em ultima analise, em remédio
contra a ineficiéncia deste proce-
dimento” (Cf. Luiz Guilherme Ma-
rinoni, Tutela Antecipatéria, 3%. Ed.
Revista dos Tribunais, 1999, pag.
14) E, mais adiante assinala que:
“As novas exigéncias da tutela cau-
telar, responsaveis, inclusive, pela
transformacédo da tutela cautelar
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em técnica de sumarizagao”. (Cf.
obr. citada pag, 24)

De outra feita CARREIRA ALVIM
leciona que: “Para fugir a morosida-
de do procedimento ordinario, sem
condigbes de garantir efetivamente
o direito “in limine litis” buscavam
sua satisfagdo no processo caute-
lar. Jamais configuraram hipdteses
de “cautelares” tipicas, sendo au-
ténticas tutelas de urgéncia do tipo
antecipatdrio, no contexto das tu-
telas jurisdicionais diferenciadas’.
(Cf. Tutela Antecipada na reforma
processual, Ed. Destaque, Rio de
Janeiro, pag. 43)

Mais recente € a opinido de
AGUILAR NETO ao dizer que: “As
tutelas de urgéncia sao evocadas
quando se esta diante de um risco
plausivel de que a tutela jurisdicio-
nal ndo se possa efetivar, medidas
devem ser promovidas, imediata-
mente, para garantir a execugao
ou antecipar os efeitos da deciséo
final. Pode-se listar, dentre outras
razbes, a dilapidacdo do bem,
promovida pelo réu, quebrando o
equilibrio da relagdo, a urgéncia na
provisdo de meios de subsisténcia,
a necessidade de obstar o que o
réu se desfaca de seus bens para
eximir-se da execugéo futura”. (Cf.
Misael Aguilar Neto, Tutelas de Ur-
géncia, pela “Internet” — in Tutela
de Urgéncia (Processo Civil) Artigo
juridico-DireitoNet).

Na verdade e tendo-em vista es-
sas licdes, cabe-nos acrescentar,
dentro do campo da-propriedade
industrial, a necessidade das—tu-
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telas de urgéncia para impedir a
continuidade da pratica de um ato
incriminado, para impedir que o
infrator destrua a prova de seu cri-
me, para evitar que o concorrente
oculte a prova de sua contrafacdo e
para que néo deixe elementos que
identifiquem a comercializagao dos
produtos contrafeitos.

A “tutela de urgéncia” € o meio
hébil e capaz de proteger o titular
de um direito de propriedade indus-
trial e de Ihe dar os meios legais
para fazer cessar uma pratica des-
leal. A Tutela de Urgéncia é subdi-
vidida em “antecipada” e “cautelar”,
podendo ser concedida em carater
antecedente ou incidental.

8. A tutela de urgéncia da forma
em que foi adotada pelo Art. 300 e
completada pelo paragrafo primei-
ro, n. |, do Art. 303 do novo Codi-
go de Processo Civil se aproxima
sobremaneira dos primordios da
defesa dos direitos da propriedade
industrial por intermédio da “busca
e apreensao”, visto que no caso da
“criminal” era a preliminar da “quei-
xa-crime”, e, na “civil’ era propos-
ta a “medida cautelar de busca e
apreensao” em consonancia com
0 Art. 796/CPC/73 e ao depois era
apresentada a consequente Acéo
Ordinaria, negatoria, cominatoria,
proibitoria, etc.

Tendo em vista as modificaces
dos Arts. 273 e 46l/CPC/73 alte-
rou-se a ordem-e-reduziu-se a uma
Unica providéncia, ou seja, a acao
ordinaria, negatoria, cominatoria,
proibitéria_etc.~.com o pedido de

“antecipacéo de tu- tela”.

Tanto isto é fato que NERY es-
clarece: “A tutela de urgéncia con-
tém em si as caracteristicas da
medida cautelar e de uma das mo-
dalidades da antiga antecipacao de
tutela (necessidade de plausibilida-
de do direito e risco de dano irrepa-
ravel ou de dificil reparagéo)” (Cf.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, Comentarios ao
Cadigo de Processo Civil, Ed. Rev.
dos Tribunais, 2015, pag. 857)

E ndo padece a menor duvida
visto que, como se comprovara
mais adiante, desde a vigéncia
desse novo codigo a primeira me-
dida a ser proposta é a “Tutela de
Urgéncia”. Ap0Os a sua concessao
e a realizacdo da diligéncia fica o
interessado obrigado a aditar a
peticdo inicial e a confirmar o pe-
dido de tutela final, no prazo de 15
(quinze) dias.

9. Sob o titulo de TUTELA DE
URGENCIA o Cédigo de Processo
Civil dispbe que: “Art. 300 — A tutela
de urgéncia sera concedida quan-
do houver elementos que eviden-
ciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resulta-
do util do processo”.

Dois sao os requisitos que de-
vem prevalecer para a concessao
de uma tutela de urgéncia. “Ele-
mentos que evidenciem a proba-
bilidade do direito”, e “perigo de
dano ou risco ao resultado util do
processo”.
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Considerando que a “probabili-
dade” é a qualidade do que é “pro-
vavel” e este & 0 que exige prova,
tem-se como certo que em se tra-
tando de “marca” a prova substan-
cial € o seu “certificado de registro”.
E com a apresentacdo deste tem-
-se 0 cumprimento do requisito pri-
mordial, ou melhor, o “fumus boni
iuris” pelo qual o autor comprova
a plausibilidade do direito por ele
afirmado.

Em existindo este ultimo e se en-
contrando na plena vigéncia, nao
haverda a menor davida. Para o
Poder Judiciario é necessario que
se demonstre como identificar um
documento dessa natureza, razao
porque deve-se fixar no quanto se-
gue: “CERTIFICADO DE REGIS-
TRO DE MARCA” é o documento
oficial fornecido pelo Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial
INPI que contém: a) a MARCA, o
NUMERO, a DATA de sua expe-
dicdo e vigéncia por dez anos, 0
NOME do titular e 0 CNPJ, a indica-
¢ao da CLASSE com o seu nimero
e a DISCRIMINACAO dos produ-
tos ou servicos. Esta comprovacéao
efetiva e por documento habil tem
plena razao de ser diante do que
estabelece o Codigo de Processo
Penal em seu Art. 526, isto é, “Sem
a prova de direito a acéo, ndo sera
recebida a queixa, nem ordenada
qualquer diligéncia preliminarmen-
te requerida pelo ofendido”.

10. Em ndo se apresentando
esse documento oficial, em seu lu-
gar podera ser apresentada a “pa-
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gina” que se encontra no cadastro
do INPI e sera localizada pelo “nu-
mero” do registro da marca e todos
podem acessa-la através da “Inter-
net”, visto que possui todas as indi-
cacgdes acima especificadas.

E prudente constatar se trata-se
de marca “nominativa” (ou verbal
que é o sinal constituido por uma
ou mais palavras no sentido amplo
do alfabeto-romano, compreen-
dendo também, os neologismos e
as combinagobes de letras e/ou al-
garismos arabicos e/ou romanos);
“figurativa” (ou emblematica que
é o sinal constituido por desenho,
imagem, figura e/ou simbolo; qual-
quer forma fantasiosa de letra ou
algarismo, isoladamente ou acom-
panhado por desenho, imagem, fi-
gura ou simbolo; palavras compos-
tas por letras de alfabetos distintos
da lingua vernacula, tais como he-
braico, cirilico, arabe, etc.); “mista”
(ou composta, é o sinal constituido
pela combinagdo de elementos no-
minativos e figurativos ou apenas
por elementos nominativos cuja
grafia se apresente sob forma fan-
tasiosa ou estilizada); ‘“tridimensio-
nal” (é o sinal constituido pela for-
ma plastica distintiva em si, capaz
de individualizar os produtos ou
servicos a que se aplica. A forma
tridimensional distintiva de produto
ou servigo devera estar dissociada
de efeito técnico).

Como a “violagao de um registro
de marca” pode envolver qualquer
uma das formas acima descritas, é
importante se ater no confronto das

MDE

duas (a original e a do concorren-
te), vistas uma depois da outra, se
a que se reivindica como sendo a
do titular do direito obteve a prote-
¢ao na forma adequada.

Como o Crime contra as Marcas,
em face da Lei da Propriedade In-
dustrial n. 9279 de 14-05-1996, em
face do Art. 189, consiste: “na re-
producéo, no todo ou em parte de
marca registrada, ou na imitacdo
que possa induzir em confusdo ou
na alteragdo de marca registrada
ja aposta em produto colocado no
mercado”, & preciso confrontar de
forma acurada se entre a marca
registrada e aquela que estiver em
uso ha qualquer uma dessas figu-
ras.

11. O Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial INPI por inter-
médio de seu “Manual de Marcas”,
no que concerne a “Analise da co-
lidéncia entre sinais” assinala que:
“A analise da possibilidade de co-
lidéncia entre os sinais em cotejo
compreende a avaliacdo de seus
aspectos grafico, fonético e ideolo-
gico com o objetivo de verificar se
as semelhangas existentes geram
risco de confusdo ou associagcao
indevida. Como regra geral, a ana-
lise da colidéncia entre sinais ba-
seia-se na avaliagdo da impresséo
geral dos conjuntos e ndo apenas
em seus elementos individuais,
sendo levados em conta, simulta-
neamente, os aspectos graficos,
fonéticos e ideoldgicos dos signos
comparados’.
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Outro fator importante mencio-
nado nesse Manual de Marcas € o
“exame da afinidade mercadologi-
ca” , visto que: “E nesta etapa que
Se avalia se o grau de semelhanca
ou relacdo entre os produtos e/ou
servigos distinguidos pelos sinais
em cotejo pode levar o consumidor
a confusdo ou associagdo indevi-
da”. Eis porque nesse vasto exame
sao enfocados: a natureza, a finali-
dade e modo de utilizagéo, a com-
plementariedade, a concorréncia
ou permutabilidade, os canais de
distribuicéo, o publico-alvo, o grau
de atencéo e a origem habitual. Os
exemplos sdo por demais expressi-
VOS, razdo porque sdo enunciados:
LEITE vs. QUEIJO (semelhanca
em relacdo a natureza, a origem
habitual e ao canal de distribuicdo);
ROUPA ESPORTIVA (afinidade em
razdo do publico da origem habi-
tual e da complementariedade);
TABLET vs. CAPAS DE COURO
PARA DISPOSITIVOS ELETRO-
NICOS (Afinidade em razdo da
complementariedade, publico alvo
e origem habitual).

O que se tem observado na pra-
tica € que grande parte das provi-
déncias judiciais tem-se iniciado da
forma costumeira e inversa, ou seja,
por intermédio de uma Ac¢éo Ordi-
naria, uma negatoria, de nao fazer
ou equivalente com o consequente
pedido-da.‘tutela de urgéncia”’; e o
que realmente causaespécie € que
os Juizes vem sistematicamente
“‘indeferindo os pedidos liminares”
levando-nos a entender que—nao
se valem da maneira correta, como
acima exemplificado, de avaliar se
existe a real violagdo do direito.

12. Ocorre, no entanto, nos Cri-
mes de Concorréncia Desleal ca-
pitulados pelo Art. 195, n. Ill, com-
binado com o Art. 209 da Lei da
Propriedade Industrial n. 9279/96
que nestes casos, por néo existir
nenhum direito substantivo (re-
gistro de marca), mas, um “uso” a
comprovacdo do direito a acdo é
feito por todas “as provas em direito
admitidas”, ou mais particularmen-
te: a) os rotulos, adesivos, etique-

tas, invélucros, envoltérios, reci-
pientes e embalagens em geral; b)
a nota fiscal/fatura comprobatéria
de quando foram confeccionados
os roétulos, adesivos, etiquetas, in-
voblucros, envoltorios, recipientes e
embalagens em geral; c) a nota fis-
cal/fatura que atesta que o produto
com aquela identificacdo foi colo-
cado ao mercado; d) a divulgacao
impressa e/ou através da “Internet”
do langcamento do produto ao mer-
cado; e) a apresentacao em feiras,
salbes, exposicdes e eventos simi-
lares.

Todos esses elementos devem
ser apresentados com todos os
demais que comprovam que a con-
corréncia desleal esta sendo prati-
cada por terceiros e por certo con-
correm entre si.

13. O seguinte requisito é o “pe-
riculum in mora” e é por demais
curial que uma acao ordinéria de
cessacao da préatica de ato incri-
minado, dependendo da vara civel
local, regional ou do foro central,
em razao nota-damente do acu-
mulo dos servigos judiciarios, po-
dera levar um ou mais anos para
ser concluida, sem contar com os
recursos que se lhe sdo cabiveis.
E, se assim for, o infrator, durante
todo esse longo interregno, conti-
nuara na sua pratica, obtendo toda
a sorte de beneficios monetarios,
sem contar naturalmente, com o
denegrimento do produto original
que em muitos casos perde a sua
razao de ser e 0 seuprestigio, em
face do produto concorrente que
se apresenta ao mesmo mercado,
com precgos inferiores. E preciso
dar realce a esse patrticular.

14. O Paragrafo primeiro do Art.
300 assinala que: “Para a con-
cessao da tutela de urgéncia, o juiz
pode conforme o caso, exigir cau-
cdo real ou fidejussoria para res-
sarcir 0s danos que a outra parte
possa vir a sofrer, podendo a cau-
cdo ser dispensada se a parte eco-
nomicamente hipossuficiente néo
puder oferecé-la”.

A caucdo para evitar dano irre-
paravel ou de dificil reparacéo ja
esta prevista pela Lei da Proprie-
dade Industrial n. 9279 de 14-05-
1996 nos casos de “sustacdo da
violagéo de atos” (Art. 209 - § 1°),
e, de ha muito faz parte do Codigo
de Processo Civil. Tem sido exigi-
da, notadamente, quando o titular
do direito violado for uma empre-
sas estrangeira que nao possua a
sua correspondente no Brasil. Na
maioria das empresas nacionais
nao tem sido feita essa exigéncia
mesmo porque em face do Art. 204,
da LPI: “respondera por perdas e
danos a parte que tiver realizado
a diligéncia de busca e apreensdo
por espirito de emulagédo, mero ca-
pricho ou erro grosseiro”.

Sobre a mesma leciona NERY
JR que: “A medida cautelar, em
razdo de seu carater transitorio, ja
aceitava e justificava plenamente a
possibilidade de caugéo, o que foi
incorporado na disciplina geral da
tutela de urgéncia”. (Cf. Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andra-
de Nery, Comentarios ao Caodigo
de Processo Civil, Lei 13105/2015,
Ed. Revista dos Tribunais., 20I5,
pag. 858)

A empresa estrangeira Calvin
Klein Trademark Trust promoveu
Acéo de obrigacdo de nao fazer
cumulada com indenizagéo e pe-
dido—detuteta—deurgenciacontra
vérias empresas. O juiz singular
deferiu o pedido condicionando o
seu cumprimento: “a prestacdo de
caugdo em dinheiro e ao deposito
dos honorarios periciais proviso-
rios”. Nao se conformando a parte
apresentou Agravo de Instrumen-
fo obtendo a seguinte decisdo: “O
recurso é provido para que a cau-
cdo determinada seja prestada
pela agravante da forma como lhe
aprouver, bem como a diligéncia
seja realizada sem o acompanha-
mento de perito”. (Cf. Agr. Instr.
N. 2238185-02.2017.8.6.0000, 22
Cam. Res. Dir. Empresarial TJSP,
em 19-12-2017).

41



15. O paragrafo segundo do Art.
300, prevé que: “Atutela de ur-
géncia pode ser concedida liminar-
mente ou apds a justificacdo pré-
via”.

Normalmente o que se pede na
inicial € que a mesma seja determi-
nada “inaudita altera parte”, ou me-
Ihor, que a concesséao da tutela de
urgéncia seja deferida “ in limine”
porque se, eventualmente, 0 réu
(infrator) for citado, n&o vacilara em
tomar todas as providéncias que se
fizerem necessarias para ocultar o
crime que esta sendo praticado e a
ulterior concesséo da tutela resul-
tara in6cua e negativa.

Sobre o particular NERY JR en-
sina que: “Mesmo que de natureza
satisfativa, esta providéncia nao
significa ofensa ao principio cons-
titucional do contraditério, que fica
postergado para momento poste-
rior, podendo ser interposto recurso
contra o ato judicial”. (Cf. obr. Cita-
da pag. 819)

RICARDO GOMES, comentan-
do o instituto da tutela de urgén-
cia nos da conta que: “A tutela de
urgéncia “antecipada” assegura a
“efetividade” do direito material. O
autor deve demonstrar para o juiz
que, aléem da “urgéncia”, o meu “di-
reito material estara em risco” se
eu nao obtiver a concessao da me-
dida. Ex:- necessidade de urgente
internacdo. A concessdo da tutela
de urgéncia antecipada garante
o direito a internacao”. (Cf. Ricar-
do Gomes, in Tutela Proviséria no
Novo CPC:- Tutela de Urgéncia e
de Evidéncia, através da “Inter-
net”).

Neste caso garante-se a “inter-
nacao” e num Crime contra as Mar-
cas ou de Concorréncia Desleal
tera a certeza de que a tutela de ur-
géncia que objetiva a proibicao da
pratica do ato incriminado obtera o
efeito desejado, ndo dando a mi-
nima condi¢cdo para que o infrator
venha por qualquer meio impedir a
constatacao.

16. O paragrafo terceiro do Art.
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300, prescreve que: “A tutela de
urgéncia de natureza antecipada
néo sera concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efei-
fos da deciséo”.

Linhas acima, ou seja, no n. 09
e seguintes especificamos as va-
rias formas de se adquirir um “re-
gistro de marca” e ao depois como
se concretiza um Crime Contra as
Marcas e em seguida o que se
constata para com o Cri-me de
Concorréncia Desleal.

E preciso, por parte do julga-
dor, que o0 mesmo faca um exame
acurado dos “documentos apensa-
dos” aos autos nos casos de Crime
contra as Marcas (Art. 189 — LPI),
quanto ao ambito de sua protecao,
Ou seja, quais os produtos ou ser-
ViCOS que ampara e Se 0 mesmo se
encontra em plena vigéncia. O Cer-
tificado de Registro de uma marca
contém nao so a “data” em que foi
concedido, como também o prazo
e a “data” de sua vigéncia, esclare-
cendo, inclusive, 0os casos em que
0 registro primitivo foi prorrogado.
Examinara também as “provas” do
seu uso efetivo e confrontara as
mesmas com as “provas”’ concer-
nentes ao infrator.

Evidente que se o julgador con-
cluir pela falta ou obscuridade dos
documentos relativos a marca, se
as provas nao sao convincentes e
se nao se convence que haja infra-
cao sera denegada a liminar, posto
que o perigo da irreversibilidade
sera eminente.

Nesse sentido a empresa Evo-
lution Tatuagens e Piercing Ltda.,
prop6s agdo com pedido de tutela
de urgéncia contra Fernando Niet-
to e outro e, de pronto, foi deferi-
da a tutela de urgéncia. Nao se
conformando os requeridos apre-
sentaram Agravo de Instrumento
sustentando que nao ha monopdlio
na utilizacdo da expressdao “EVO-
LUTION”, uma vez que o registro
da marca mista foi conferido com
reservas, ou seja, porque o direito
de exclusividade recaiu apenas so-
bre o “conjunto de sinais”. Fixou-se

a Ementa: “Logotipos distintos que
impedem a confus&o do consumi-
dor e o desvio de clientela. Con-
corréncia desleal ndo vislumbrada.
Hipotese que autoriza a revogacdo
da abstencdo de uso de marca.
Recurso provido”. (cf. Agr. de Instr.
2128442-04.2017.8.26.0000)

Cabe também ao julgador apre-
ciar o “principio da especialidade”.
O enquadramento nas classes néo
traz direitos absolutos. Necessida-
de de verificacdo de identidade,
semelhanca ou afinidade entre
produtos e servicos, capazes de
gerar confusdo. A empresa Gin-
ga Comunicacdo Ltda. alegando
ser titular da marca GINGA para
“servicos de criagdo, planejamen-
to, organizacéo, etc.” propds acao
contra Gingabrasilis Planejamento
de Eventos Ltda., usuéria da marca
GINGABRASILIS para “promocao
de eventos, feiras, convencgdes,
etc.”, pedindo a tutela de urgéncia,
mas, foi negada pelo juiz singular.
O agravo interposto ndo atingiu ao
efeito desejado eis que mantida
foi a decisédo agravada pela tribu-
nal, fixando-se que: “Auséncia de
verossimilhanca na tese de capta-
cdo parasitaria e de confusdo no
mercado consumidor. Auséncia de
elementos que infirmem a cons-
tatacdo”. (Cf. Agr. Instr. 2095410-
61.2017.8.26.0000, la. Cam.Res.
Dir. Empresarial em 26-10-2017.)

A despeito do juiz singular ter
concedido a tutela de urgéncia em
caso envolvendo ao mesmo tempo
0 “nome empresarial, titulo de es-
tabelecimento, nome de dominio
e marca”’, numa acdo de absten-
cédo de ato, a parte contraria ndo
se conformando ofereceu Agravo
de Instrumento e obteve o éxito
desejado perante o tribunal visto
que: “Destarte, diante da ndo iden-
tificacdo, em cognicdo sumaria,
dos requisitos necessarios a con-
cessdo da tutela de urgéncia pos-
tulada, desponta forcosa a reforma
da r. decisdo recorrida, afastando-
-se a antecipacdo de tutela con-
cedida”. (Cf. Agr. Instr. 2242278-
42.2016.8.26.0000, 2*. Cam. Res.
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De Dir. Empresarial do TJSP, in
20-09-2017)

17. O Tribunal de Justica do Es-
tado de Sao Paulo tem colocado
um paradeiro nesse procedimento
irregular e contrario ao bom direito,
isto é, quando todos os requisitos
foram cumpridos pelo titular do di-
reito violado e as provas apresen-
tadas sao suficientes a comprovar
que aviolagao de direitos estad mes-
mo ocorrendo. E assim vem sendo
feito, reformando as decisdes limi-
nares negativas, como por exem-
plo:- 1) O titular da marca “IFOOD”
se insurgiu contra a utilizacdo pela
internet da mesma logomarca.

“Liminar indeferida na origem.
Tutela recursal deferida. Imposicao
do de- ver de retirada da platafor-
ma eletrénica da logomarca e da
expressdo “IFOOD”. Reformada
a decisgo”. (Agr.Instr. 2186215-
60.2017.8.26.0000, 2% Cam. Res.
Dir. Empresarial, 07-12-2017). 2)
Anlncio de produtos falsificados
da marca “THUMB-CHUKS”. Li-
minar indeferida na origem. Re-
forma. Conjunto probatdério que
corrobora a verossimilhanca das
alegacbes deduzidas e perigo de
dano. Recurso provido. (Agr. Ins-
tr. 2191441-46.2017.8.26.000, 22
Cam.Res.Dir. Empresarial, 01-12-
2017). 3) Com todo o acerto nédo
sO 0 juiz singular como também o
tribunal"souberam rechacgara tute-
la de urgéncia para com.a_marca
“CONSERTASMART” vs. “SUPOR-
TES-MART” por se tratar.da ‘justa-
posicdo de nomes com um mesmo
elemento comum “smart”. (Agr.
Instr. 2209720-80.2017.8.26.0000,
1%, Cam. Res. Dir. Empresarial,
29-11-2017). 4) Em sentido con-
trario o juiz singular deferiu a tutela
de urgéncia, porém, o prejudicado
se insurgiu através do Agravo de
Instrumento comprovando que o
nome “MATERNITE”, ndo pode ser
objeto de registro a titulo exclusivo
para os produtos que assinala, fi-
xando-se que: “Auséncia, ademais,
de comprovagéo do risco de dano
grave, de dificil ou impossivel re-
paracdo. Necessidade de aprofun-

damento da instrucdo processual.
Decisdo reformada.” (Agr. Instr.
22054.-04.2017.8.26.000, 2. Cam.
Res. Dir. Empresarial, 18-12-2017).

18. Por outro lado, como o Cri-
me se completa (Art. 190 - LPI)
pela colocacéo do produto no mer-
cado ou pela prestagéo do servico,
€ curial que terd o julgador que
apurar o devido enquadramento na
“importacéo, exportagdo, venda,
oferecimento ou exposicao a ven-
da, na ocultacdo e no que se en-
contrar no estoque”. Se, eventual-
mente, a marca ndo se encontrar
devidamente registrada, mas em
“uso anterior” a aquele outro que
corresponde a utilizacdo da marca
posta no mercado, a figura é outra e
a capitulagéo também, isto é, como
Crime de concorréncia desleal am-
parado pelo Art. 195, n. lll - LPI,
ou melhor: “pelo emprego de meio
fraudulento para desviar a cliente-
la de outrem”, combinado com o
Art. 209 - LPI, isto &, por “atos de
concorréncia desleal nao previstos
nesta lei”. Neste caso o confron-
to devera ser pelo “conjunto” que
consiste em um “todo”, como por
exemplo a adogédo do mesmo: “ele-
mento verbal ou numeérico, figuras,
desenhos, emblemas, elementos
particulares e caracteristicos, dis-
posicdo de cores, elc.”.

Isto posto e em havendo qual-
quer uma das figuras delituosas
que possa induzir-a-erro, duvida ou
confusao (Art. 189 — LPI) ou o que
€ muito mais grave em se proce-
dendo.a.alteragdo de marca regis-
trada (Art. 189, n° Il — LPI) o resul-
tado é a perda do mercado. Tanto
num caso como no outro o perigo
de dano € iminente porque 0 sim-
ples aparecimento de marca igual,
semelhante ou alterada no merca-
do, com a agravante de sempre se
apresentar por valor muito mais
baixo, causa toda a sorte de pre-
juizos ao titular do direito violado
que com esse aparecimento perde
0 mercado que livremente possuia.

E assim devera se processar
posto que de uma forma bem ob-

jetiva estdo compreendidos os dois
requisitos basicos, quais sejam o
“fumus boni iuris” que corresponde
a certeza do bom direito, consubs-
tanciado pela apresentacdo do
Certificado de Registro da Marca
devidamente registrada, no caso
de Crime contra as Marcas, ou as
provas convincentes de que a mar-
ca porintermédio da forma de sua
aparicdo no mercado se encontra-
va ha mais tempo e neste caso é
Crime de Concorréncia Desleal. E
0 ‘“periculum in mora” que corres-
ponde aos prejuizos que vem sen-
do causados desde 0 momento em
que a marca contrafeita foi coloca-
da no mercado e as demais perdas
que serdo causadas durante n&o
s6 a fase de conhecimento como
também em face de recursos ao
tribunal. Reforca esse entendimen-
to o que nos ensina NERY JR sob
o titulo de: “Discricionariedade do
Juiz”, ou seja: “Demonstrados os
“fumus boni iuris” e/ou “periculum
in mora” ao juiz ndo é dado optar
pela concessédo ou ndo da tutela de
urgéncia, pois tem o “dever de con-
cedé-la”. E certo que existe certa
dose de “subjetividade” na afericdo
da existéncia dos requisitos obje-
tivos para a concessdo”. (Cf. obr.
citada pag. 858).

Embora o pedido de tutela de ur-
géncia tenha sido negado pelo juiz
singular no caso de “importacéao de
baralhos”, o Tribunal de Justica de
Sao Paulo entendeu o contrério fi-
xando a ementa: “Marca figurativa.
Prova documental que demonstrou
areprodugéo da marca da agravan-
te nos produtos importados pela
agravada. Produto retido pela Re-
ceita Federal em razdo da provavel
contrafacdo. Hipotese que autoriza
a condenacgdo da ré na obrigacao
de abster de importar, manter em
estoque e distribuir”. (Cf.Agr. Inst.
2182420-46.2017.8.26.0000,la.
Cam. Res. Dir. Empresarial em 17-
10-2017.

Vil - DO PROCEDIMENTO DA
TUTELA ANTECIPADA REQUE-
RIDA EM CARATER ANTECE-
DENTE
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19. Requerida, concedida e rea-
lizada a diligéncia da tutela de
urgéncia deve o interessado cum-
prir os requisitos do Art. 303, isto
é:- “Nos casos em que a urgéncia
for contempordnea a propositura
da acdo a peticdo inicial pode Ii-
mitar-se ao requerimento da tutela
antecipada e a indicagcdo do pedido
de tutela final, com a exposigcéo da
lide, do direito que se busca reali-
zar e do perigo do dano ou do risco
ao resultado util do processo”.

Repetindo o que ja tivemos opor-
tunidade de apregoar, ou melhor,
que retornamos ao sistema anterior
preconizado pelos Arts. 796 e se-
guintes do anterior Cédigo de Pro-
cesso Civil, ou seja, naquela opor-
tunidade, iniciando-se pela “medida
cautelar de busca e apreensao”.
Com as alteragdes dos Arts. 273 e
461 do anterior Codigo passou-se a
propor a Agéo Ordinaria de Cessa-
¢éo da Pratica do Ato Incriminado,
Indenizacdo, Perdas e Danos com
“Pedido de Antecipacgéo de Tutela”.

Em face do disposto no Art. 300-
CPC, tudo indica e induz a proposi-
tura de imediato do pedido de “Tu-
tela de Urgéncia” e ao depois, da
necessidade de se “aditar a inicial”.
Na pratica tudo vem sendo feito
até agora, como alias confirmado
pelas inumeras decisdes em Agra-
vo de Instrumento, nos moldes do
segundo sistema acima descrito,
ou melhor, o da Acao ordinaria, de
claratéria, cominatoéria, de nao fa-
zer e equivalentes com o pedido de
“tutela de urgéncia”. Nao deveria,
contudo, assim prosseguir, mas,
sim se ater ao preconizado pelo
transcrito Art. 303-CPC, a “peticao
inicial pode limitar-se a tutela an-
tecipada”, com inclusive a “exposi-
¢ao da lide, do direito que se busca
realizar e do perigo de dano”. No
entanto, 0 que se constata é que
com o cumprimento de praticamen-
te todos os requisitos de uma Acao
Ordinaria ou equivalente o interes-
sado vem acrescentando o pedido
de “Tutela de Urgéncia”.

NERY JR, assinala que: “E per-
feitamente possivel que o autor

44

opte por elaborar o requerimento
de tutela antecipada em conjunto
com a peticdo inicial completa, que
néo necessite de aditamento pos-
terior. Alias, seria mesmo o ideal,
tendo em vista que essa opgéo faz
com que o processo flua com mais
rapidez, ja que ndo ha a necessi-
dade de aditar a inicial”. (Cf. obr.
citada pag. 862)

20. Concedida a tutela, deve-
ra o autor “aditar” a peticéo inicial,
com “a complementacdo de sua
argumentacédo, a juntada de novos
documentos e a confirmacdo do
pedido de tutela final, em 15 (quin-
ze dias) ou em prazo maior que O
juiz fixar”, eis 0 momento do autor
expor a lide, o direito que possui,
ou seja, o certificado de registro da
marca se for o caso de violacéo de
marca registrada (Crime contra as
marcas) ou as provas que o produ-
to com aquela estilizacédo, embala-
gens e outras formas de acondicio-
namento se encontram no mercado
(Crime de concorréncia desleal).
Devera também demonstrar como
vem se concretizando essa irregu-
lar concorréncia. Fara a juntada de
novos documentos, indicara o valor
da causa e o pedido de tutela final,
(Art. 303 § 1° n. I-CPC).

O “réu sera citado e intimado
para a audiéncia de conciliacao ou
de mediacéo, na forma do art. 334-
CPC” que, por sua vez, apresenta
todos os detalhes dessa audiéncia.
Nada impede que na peticao inicial
o autor se manifeste de forma con-
traria a realizacao dessa audiéncia.
(Art. 303 § 1° n. II-CPC). E “ndo
havendo autocomposicéo, o prazo
para contestac@o sera contado na
forma do Art. 335-CPC”, e, tal como
ocorre para com o precedente ar-
tigo ha também outros detalhes
ilustrativos de como a audiéncia
devera ser realizada. (Art. 303 § 1°
n. [II-CPC).

E, a penalidade vem de forma
expressa para com o autor, ou seja,
nao realizado o “aditamento” o pro-
cesso sera “extinto” sem resolucao
de mérito” (Art. 303, § 2°-CPC).

E importante observar que o
“aditamento” a inicial, dar-se-a nos
mesmos autos, “sem incidéncia de
novas custas processuais”. (Art.
303 § 3°-CPC), o que vale dizer
que o pagamento sera de uma sé
vez.

Como acontece regularmente
em praticamente todas as peticdes
iniciais ha a necessidade da “indi-
cacao do valor da causa”, (Art. 303
§ 4°-CPC.), o qual varia e muito de
vara para vara (do local, regional,
central, etc.), razdo porque toda a
prudéncia recomenda que se veri-
fiqgue com a devida antecedéncia
para evitar pagamentos comple-
mentares.

O autor, indicara ainda, que pre-
tende valer-se do beneficio previs-
to no “caput”deste artigo. (Art. 303,
§ 5°-CPC).

A despeito de toda essa indica-
¢ao clara e precisa se o autor néo
cumprir com todos os requisitos,
cabera ao juiz singular determinar
que a peticao inicial devera ser
emendada no prazo de cinco dias.
(Art. 303, § 6°-CPC).

E por demais importante obser-
var o disposto no Art. 304-CPC e
todos os seus paragrafos visto que
dispde sobre:- a) estabilidade da
tutela conferida; b) a possibilidade
de sua extingdo; c) a capacidade
de se rever, reformar ou invalidar
a tutela; d) a conservagéo de seus
efeitos; e) o desarquivamento dos
autos para instruir a inicial; f) a ob-
servancia de que o direito de rever,
reformar ou invalidar a tutela ante-
cipada extingue-se em dois anos;
g) a decisédo que concede a tutela
faré coisa julgada.

VIl - DO PROCEDIMENTO DA
TUTELA CAUTELAR EM CARA-
TER ANTECEDENTE (prazos me-
nores a serem cumpridos)

21. E, no que diz respeito a este
procedimento, que tem grande
proximidade com as “medidas cau-
telares”, preconizadas pelos Arts.
796 e seguintes do CPC/73, deve-



Revista ASPI - Artigos

-se atentar para o disposto no Art.
305-CPC que estabelece: “A peti-
¢do inicial da agcéo que visa a pres-
tacdo da tutela cautelar em carater
antecedente indicara a lide e seu
fundamento, a exposicdo sumaria
do direito que se objetiva assegu-
rar e o perigo de dano ou o risco
ao resultado util do processo”. E,
como tal se verificava para com o
Caodigo anterior a “peticao inicial da
tutela cautelar” sera requerida an-
tes da agdo principal. (Art. 796/73).
Essa peticdo observarad também o
contido nos Arts. 319 e 320-CPC,
e, devera se submeter ao cum-
primento dos requisitos bésicos,
quais sejam, o “fumus boni iuris” e
o ‘periculum in mora”.

E de se atentar ao paragrafo tni-
co desse artigo, ou seja: “Caso en-
tenda que o pedido a que se refere
o “caput” tem natureza antecipada,
0 juiz observara o disposto no Art.
303-CPC”, e, neste caso vale a li-
cao de NERY JR. “Em quaisquer
casos de tutela cautelar, o pedido
podera ser formulado conjunta-
mente com o pedido principal (Art.
308 § 1°-CPC), mas nada impede
em situagdo de urgéncia ndo possa
ser utilizado o expediente constan-
te do Art. 303-CPC”, (cf. obr. citada
pag. 865). Neste ultimo caso im-
pbe-se apenas o pedido de “tutela
de urgéncia”.

A prudéncia recomenda _a maior
atencdo para 0-disposto no Art.
306-CPC ou seja: “O réu sera-cita-
do, para no prazo de.5 (cinco) dias,
contestar o pedido e indicar-as.pro-
vas que pretende produzir”. (Art.
802/73-CPC).

Se, eventualmente, nao for con-
testado o pedido “os fatos alegados
pelo autor presumir-se-4o aceitos
pelo réu como ocorridos, caso em
que o juiz decidira dentro de 5 (cin-
co) dias). (Art. 307-CPC). E a pe-
nalidade imposta ao réu por nao
ter contestado ou, eventualmente,
feita a contestagédo fora do prazo
legal, ou, ainda, contestado mas
nado respondidos ou impugnados a
altura os fatos narrados na inicial.
Idéntica previsao estava contida no
(Art. 803/73-CPC).

Contestado o pedido (paragrafo
Unico do Art. 307-CPC) no prazo
legal observar-se-a o procedimen-
to comum. (Paragrafo Unico do Art.
803/73-CPC).

Em seguida, ou seja, pelo Art.
308-CPC, “Efetivada a tutela cau-
telar, o pedido principal tera de ser
formulado, pelo autor no prazo de
30 (trinta) dias, caso em que sera
apresentado nos mesmos autos
em que deduzidos o pedido de tu-
tela cautelar, ndo dependendo de
adiantamento de novas custas pro-
cessuais” (Art. 806/73-CPC). Por
efetivada a tutela cautelar, entenda-
-se quando for realizada a diligen-
cia que determinou a apreensao,
a abstencao, suspensdo ou proibi-
¢ao do uso dos produtos contrafei-
tos, e, ndo a decisédo anterior que
havia concedido a tutela. Tal como
se verificou para com a Tutela de
Urgéncia, em que se “adita”, em
complemento e nos mesmos autos,
neste caso, devera ser formulado o
“pedido principal”’, porém, o preco-
nizado pelo paragrafo primeiro do
Art. 308-CPC, diz que: “o pedido
principal pode ser formulado con-
juntamente com o pedido de tutela
cautelar”. E o que ocorria para com
as modificagcbes dos Arts. 273 e
461 do Cdbdigo anterior. O paragra-
fo segundo do Art.308-CPC, acen-
tua que: “A causa de pedir podera
ser aditada no momento de formu-
lacdo do pedido principal”. E neste
passo prudente-é.a licado de NERY
JR, sobre o titulo de “Aditamento
da causa de pedir’:- “Quando da
apresentacdo..do-pedido de tutela
cautelar, a parte pode nao dispor
de todos os elementos necessa-
rios para a formulagdo do pedido
principal, talvez mesmo em razéo
da situagdo de urgéncia que moti-
va o requerimento cautelar prévio.
Em razéo disso, é permitido ao au-
tor, quando da propositura da acao
principal, aditar a causa de pedir”.
(Cf. obr. citada, pag. 867).

E, para completar o paragrafo
terceiro do Art. 308-CPC, assinala
que: “Apresentado o pedido princi-
pal, as partes seréo intimadas para
a audiéncia de conciliagdo ou de

mediag&o, na forma do Art. 334-
CPC...”, e o paragrafo quarto do
Art. 308-CPC, que: “Nao havendo
autocomposicéo, o prazo para con-
testacdo sera contado na forma do
Art. 335”.

As penalidades para com o ina-
dimplemento estdo descritas no
Art. 309-CPC, eis que: “cessa a efi-
cdcia da tutela, se:- I- o autor ndo
deduzir o pedido principal no prazo
legal de 30 (trinta) dias; Il — o juiz
julgar improcedente o pedido prin-
cipal ou extinguir o processo sem
resolugcdo de mérito”; lll — é veda-
do a parte renovar o pedido, salvo
sob novo fundamento” (Art. 808/73-
CPC).

E, como adverténcia final tem-se
que o Art. 310, preceitua que: “O in-
deferimento da tutela cautelar néo
obsta que a parte formule o pedi-
do principal, nem influi no julga-
mento deste, salvo se o motivo do
indeferimento for o reconhecimen-
to da decadéncia ou da prescrigcao”
(Art. 810/73-CPC).

IX - CONCLUSAO

22. Em face dos termos do Art.
300-CPC, entende-se que a “tutela
de urgéncia” deveria ser solicitada
como preliminar da acdo compe-
tente e em separado para que, de
pronto, atinja a sua finalidade pre-
cipua, cumpridos os requisitos do
“fumus boni iuris” e do “periculum
in mora” e desde que seja primor-
dialmente ‘inaudita altera parte”.

23. E, por sem duvida, assim de-
veria ser o0 procedimento corre-
to para atingir, de pronto, todos os
anseios desejados pelo titular de
um direito que esta sendo violado.
A decisao do julgador devera ser
no sentido primordial de “proibir” a
continuidade do ato incriminado. E,
por via de consequiéncia nos casos
de interposicdo de um “agravo de
instrumento” o tribunal antes de de-
cidir liminarmente deveria se ater
de maneira acurada ao preconiza-
do no item n. 09 e seguintes-supra,
para que assim consolidasse so-
bremaneira a sua decisdo revoga-
téria, se for o caso.
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Ao depois e contado o prazo a
partir da concessao da tutela de
urgéncia o interessado devera “adi-
tar” a sua inicial, completando os
argumentos, juntando documentos,
confirmagéo do pedido de tutela fi-
nal, etc.

Tal na pratica, nao vem ocorren-
do, posto que todos os interessa-
dos tem procedido de forma diversa
e alcancando-a através do comple-
mento final de seu pedido, ou me-
lhor, por intermédio de uma “agéo
ordinaria, declaratéria, cominatéria,
de nao fazer, proibitéria, etc. com o
pedido de “tutela de urgéncia”.

A inicial devera comprovar os
dois requisitos essenciais acima
referenciados, atender aos termos
dos Arts. 319 e 320-CPC e depois
de cumpridas as formalidades le-
gais, demonstrada a prevaléncia
do direito, o seu efetivo exercicio,
como o crime esta sendo praticado
e como se realiza a concorréncia,
na licdo de NERY JR, o julgador
tem o dever de conceder a liminar,
(cf. n. I8-supra).

Em assim sendo o autor tem a
obrigacdo de, ao formular a sua
inicial atender, dentre outros, ao
quanto segue:- 1) o juizo a quem
é dirigida a acéo, respeitando o
domicilio do réu; 2) a legitimidade
mediante a comprovacédo da exis-
téncia legal da pessoa juridica e
sua inscricdo no CNPJ e/ou os da-
dos completos da pessoa fisica e
sua inscricdo no CPF, o endereco

eletrénico, a sede, o domicilio e a
residéncia do autor e do réu; 3) o
fato e os fundamentos juridicos do
pedido; 4) o pedido pormenorizado
com todas as suas especificacoes;
5) o valor da causa, tomando o
devido cuidado de verificar antes
qual o minimo exigido, eis que den-
tre as inUmeras varas existentes
nao existe uma uniformidade; 6)
a consulta a vara designada se o
processamento sera “on line” ou
em “papel”’; 7) as provas com que
0 autor pretende demonstrar a ver-
dade dos fatos, mediante, inclu-
sive, um exame comparativo das
marcas, das embalagens e/ou da
forma de apresentacdao ao merca-
do de ambas as partes, a doutrina
e a jurisprudéncia, se for o caso; 8)
demonstrar o desejo para a realiza-
¢éo da audiéncia de conciliagéo ou,
de pronto, desistir da mesma; 9) a
despeito da permissao da entrada
da peticao inicial sem o cumpri-
mento integral, pelo autor, previsto
no n. Il do Art. 3I19-CPC, tudo indica
que, em face da facilidade da ob-
tencéo de toda a sorte de informa-
¢cOes sobre a outra parte mediante
a consulta aos 6rgéos publicos ou
por intermédio da internet, havera
sempre a possibilidade de se re-
querer ao juiz as diligéncias que
se fizerem necessarias; 10) de

qualquer forma cabera ao autor o
fornecimento do minimo de infor-
macdes que possuir, porém, desde
que sejam suscetiveis para permitir
a citacao do réu; 11) Se, eventual-
mente, ndo conseguir o autor as
informacdes essenciais para atingir
aos seus anseios, prudente sera
que procure pelos meios permiti-
dos em direito o cumprimento inte-
gral do preceituado pelo n. Il do Art.
319-CPC.

Se assim néao for ndo havera mo-
tivo para a procura do poder judi-
ciario, mesmo porque é por demais
claro o estabelecido pelo Art. 320,
ou melhor: “A peticdo inicial sera
instruida com os documentos indis-
pensaveis a propositura da agcdo”.

Por derradeiro néo se olvide que
a lei da4 uma chance final para o
autor que ndo cumprir 0 que esta
devidamente estipulado, ou seja,
um prazo de 15 (quinze) dias para
emendar ou completar a inicial pelo
Art. 321-CPC.
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[1):Y:1eJ:X- 3} SEU PODER ECONOMICO

E O DIREITO DA CONCORRENCIA

Neide Bueno'’

PALAVRAS-CHAVES: MARCAS,
DIREITO DA CONCORRENCIA,
CADE

INTRODUCAO

Esse artigo trata de uma breve
andlise da relagdo entre o poder
econdmico das marcas perante o
mercado consumidor e sua impli-
cacdo com as normas de defesa
da concorréncia, através de uma
abordagem sobre a interseccao do
direito de propriedade intelectual e
o direito econémico, em especial,
o direito concorrencial. O que a lei
antitruste nos diz sobre a interacéo
entre os direitos de marcas e os da
concorréncia?

O artigo apresenta alguns atos
de concentragcdo submetidos ao
CADE, envolvendo fusdes e aquisi-
¢cbes de empresas, onde o portfélio
de marcas envolvido impactou na
analise de eficiéncia dessas opera-
¢cOes, caso a caso, e sua aprova-
¢ao pela autoridade antitruste.

I. CONSIDERACOES INICIAIS

A inter-relacdo entre—~o..poder
econOmico de detentores de pro-
priedade intelectual e a-defesa da
concorréncia tem sido um desafio
para as autoridades antitruste, em
funcdo do alto valor agregado que
esses ativos intangiveis alcancam
perante as cadeias produtivas nos
mais diversos mercados de consu-
mo.

Ativos intangiveis de propriedade
intelectual adquiriram um valor eco-
némico muito maior que o0s bens
materiais de uma empresa, como
planta industrial, maquinarios e in-
sumos. Fundos de investimentos
tém sido direcionados para empre-
sas que possuem grande portfélio
de propriedade intelectual, que se

transforma em relevante instrumen-
to de geracao de riquezas.

Nesse contexto, insere-se 0 po-
der econ6mico das marcas no am-
biente competitivo, nas operacdes
de fus@es e aquisicdes e na oferta
de produtos e servigcos perante o
mercado consumidor, impactando
nos padrdes de consumo e nas for-
mas de concorréncia.

II. MARCAS E O DIREITO DA
CONCORRENCIA

O carater econdmico e a regula-
¢ao de uso de marcas tém origem
na ldade Média, quando aqueles
sinais distintivos passaram a ter a
fung¢éo de indicar o estabelecimen-
to, as corporagcbes de oficio das
quais provinham as mercadorias
para o mercado:

Nessas corporacdes mestres
trabalhavam em suas oficinas e
identificavam suas mercadorias
com a marca corporativa. Esta
pratica ndo s6 garantia que quem
havia feito o produto era um mes-
tre ligado aquela corporagao, que
ele exercia sua atividade de forma
legitima, mas também que respei-
tava as regras e especificacoes
técnicas daquela“corporacdo. Se
nao respeitadas as normas, o
mestre era responsabilizado e pu-
nido"severamente.?

Desde aquela época grandes
transformagbes econdmicas se su-
cederam até a era da globalizacao
da economia, iniciada no século
XX, onde se destacam as grandes

empresas e Seus grupos econoé-
micos. Elas surgem ou transfor-
mam-se em sociedades andnimas
com acdes ofertadas no mercado,
das quais o0s acionistas passam a
serem os “donos” das empresas e
elas passam a serem “andnimas”
em relacdo aos seus proprietarios.
“Muito de seus acionistas sequer
conhecem o core business da so-
ciedade empresaria que inves-
tem”3

Marcas corporativas famosas,
como Apple®, Samsung®, Coca-
-Cola®, IBM®, entre outras, so fa-
cilmente reconhecidas pelo publico
consumidor e associadas aos pro-
dutos e servicos dessas empresas.
Entretanto, a maioria das marcas
nem sempre € associada direta-
mente ao seu proprietario, como
era comum as marcas das corpora-
coes de oficio da Idade Média.

Nuno Pires de Carvalho afirma
que estamos em uma época de “fa-
bricantes sem rosto”, pois, com a
globalizagéo da economia, a maio-
ria das marcas nao identifica mais
a origem de seus fabricantes e, em
muitos casos, 0 consumidor nao os
associa com o produto ofertado no
mercado:

Vivemos hoje uma época de
fabricantes sem rosto. A marca
nao identifica o fabricante, pois
ele quase sempre esta longe do
consumidor e, neste mundo glo-
balizado, muitas vezes o consu-
midor nem sabe quem &, pois 0
produto foi fabricado em parte na
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* BAGNOLI, Vicente. Direito e poder econdmico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 242.

* CARVALHO, Nuno Pires de. A estrutura do sistema de patentes e marcas: passado, presente e futuro.

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 454.
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China, na Tailandia, nos Estados
Unidos — o que importa € a marca
em si mesma, sua reputacéo, seu
gooawill *

Na atualidade, as marcas conti-
nuam tendo como funcéo principal
distinguir produtos e servicos de
outros idénticos ou semelhantes
perante 0 mercado consumidor,
mas ndo, necessariamente, a ori-
gem de seu proprietario. Como
ativo intangivel diferenciador en-
tre produtos e servicos apostos
no mercado, a marca possui uma
natureza proé-competitiva, com a
capacidade de acirrar a rivalidade
entre concorrentes que traz como
beneficio um pluralismo de ofertas
a disposicéo dos consumidores.

Ha uma confluéncia entre a rela-
¢ao de consumo e o clima de rivali-
dade que gera um estimulo compe-
titivo entre os agentes econdmicos,
impulsionados pela liberdade de
iniciativa e de livre concorréncia.
Uma politica de defesa da concor-
réncia visa proteger o ambiente
competitivo, o fluxo de desenvolvi-
mento normal dos mercados e das
cadeias produtivas, em beneficio
da liberdade de escolha dos consu-
midores, coibindo que certos tipos
de condutas e estruturas dos agen-
tes econémicos possam culminar
com a criacéo de barreiras a entra-
da de novos concorrentes e a do-
minagéo de mercados relevantes.

No ambito dos principios consti-
tucionais da livre iniciativa e da livre
concorréncia, torna-se imprescin-
divel a observancia das regras de
concorréncia pelos detentores de
poder econémico e de propriedade
intelectual:

Com efeito, o principio da livre
concorréncia (CF, art. 170, 1V)
pretende garantir certo nivel de
competitividade que tanto possibi-
lite a liberdade dos agentes eco-
ndmicos, para os fins de ingresso
e permanéncia no mercado, como
também assegure aos consumi-
dores 0 menor preco que decorre
da competicdo e a liberdade de
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escolha e de difusdo do conhe-
cimento econémico. Dai a ne-
cessidade da legislacdo em favor
da concorréncia e do controle e
represséo estatal sobre diversos
atos praticados por detentores de
poder econémico.?

Nesse contexto, verifica-se um
liame entre os direitos exclusivos
conferidos pelo Estado aos titulares
de marcas e as normas de defesa
da concorréncia, tornando-se im-
perativa a relagdo intrinseca entre
0s principios concorrenciais € 0s
direitos de propriedade industrial:

[...] o direito da concorréncia
sem 0 apoio e a interagdo da
propriedade industrial é ineficaz
e irrelevante. Mas a propriedade
industrial por si s6 néo é suficiente
para promover 0s seus objetivos
sociais. A propriedade industrial
s6 prospera num clima de rivali-
dade, e sem um direito da concor-
réncia efetivo ndo ha como asse-
gurar esse clima.

Em conclusdo, a propriedade
industrial e o direito da concorrén-
cia sdo ferramentas inseparaveis
e indispensaveis: sdao as duas
faces da mesma moeda, a qual
constitui a politica da concorrén-
cia.b

Se por um lado, o arcaboucgo
juridico da propriedade intelec-
tual incentiva a geracédo de novas
tecnologias e suas marcas, asse-
gurando a protecdo desses ativos
diferenciadores, por outro, o direito
da concorréncia visa assegurar um
ambiente caracterizado pela livre
iniciativa, sem acordos restritivos
ou criagcdo de barreiras a entrada
que possam reduzir ou suprimir a
saudavel competicdo no mercado,
em prol do consumidor.

Nesse cenario, é relevante dei-
xar claro a diferenca conceitual en-

tre o instituto juridico da concorrén-
cia desleal e daquele comumente
chamado de direito antitruste,
sendo esse Ultimo o escopo desse
artigo. As normas que reprimem a
Concorréncia Desleal sao disso-
ciadas daquelas que norteiam o
Direito da Concorréncia, pois, ge-
ralmente, envolvem lides privadas
entre empresas concorrentes.

Atos de concorréncia desleal es-
tao disciplinados pela Lei de Pro-
priedade Industrial n® 9.279/96, que
em seu artigo 195 exemplifica o rol
das condutas tipificadas como “cri-
me de concorréncia desleal”. Entre
elas, o emprego de meios fraudu-
lentos para desvio de clientela de
outrem, ou a apropriagdo e explo-
racdo de dados confidenciais ou de
segredo industrial das empresas.

Por sua vez, alei n® 12.529/2011
estrutura o Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorréncia (SBDC),
formado pelo Conselho Administra-
tivo de Defesa Econémica (CADE)
e pela Secretaria de Acompanha-
mento Econémico do Ministério da
Fazenda (SEAE). Dispde sobre a
prevencao e a repressao as infra-
¢bes contra a ordem econdmica,
orientada pelos ditames constitu-
cionais de liberdade de iniciativa,
livre concorréncia, fungéo social da
propriedade, defesa dos consumi-
dores e repressao ao abuso de po-
der econémico.

O Sistema Brasileiro de Defesa
da Concorréncia visa analisar e
defender o mercado concorrencial
como interesse difuso e nao de for-
ma pontual, como ocorre com as
normas aplicadas ao instituto da
Concorréncia Desleal - que trata
os conflitos privados entre concor-
rentes.

Ao disciplinar as relagbes de
mercado de forma difusa, esse sis-
tema legal defende o consumidor

> FRAZAO, Ana. Fungio social da empresa: repercussdes sobre a responsabilidade civil de controla-
dores e administradores de S/As. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 194.

¢ CARVALHO, Nuno Pires de. Op. cit. p.61.
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de forma reflexa, pela abrangéncia
dos efeitos naturais e necessarios
relacionados aos atores de mer-
cado, cujos atos e condutas sao
analisados a luz do Direito Concor-
rencial. Dessa forma, a autoridade
antitruste, visando assegurar o flu-
x0 normal do processo competitivo
no mercado, promove o0 bem estar
social e econbmico dos consumi-
dores e da coletividade.

A relacéo intrinseca entre o di-
reito da concorréncia € o da pro-
priedade intelectual fomenta a
manutencdo de mercados efetiva-
mente competitivos e compele as
empresas a competir nos ditames
da politica concorrencial, de forma
a nao afrontar a ordem econdmica.
O exercicio ou exploragédo abusiva
de direitos de propriedade intelec-
tual, inclusive sobre marcas, que
possa gerar monopoélio de merca-
dos de bens ou servicos, faz parte
do rol de infragbes da ordem eco-
ndmica, dispostas nos varios inci-
sos e paragrafos do artigo 36 da
Lei n® 12.529/2011. Entre elas o de
“exercer ou explorar abusivamente
direitos de propriedade industrial,
intelectual, tecnologia ou marca”
(inciso XIX).

ll. ATOS DE CONCENTRAGAO
- CADE

Na conjuntura econémica atual,
temos uma complexidade de rela-
¢oes econbmicas onde as-marcas,
além de influenciarem-a-escolha do
consumidor, adquiriram um extraor-
dinario poder econémico devido a
globalizacdo dos mercados e—as
operacoes de fusdes e aquisi¢cdes
de grandes grupos econémicos.

Dessa forma, determinadas
estruturas e condutas podem im-
pactar no curso normal do desen-
volvimento de mercados, impondo
barreiras a entrada, a depender do
nuamero de empresas concentradas
em determinados mercados rele-
vantes. A posicao do CADE, em
atos de concentracao de empresas
(fusbes e aquisicdes) que possam
cercear a concorréncia, tem sido
direcionada no sentido da analise
de eficiéncia da operacao em rela-

cdo a atual situacao socioeconémi-
ca do mercado envolvido.

Atos de concentragdo podem
gerar, simultaneamente, efeitos ne-
gativos e positivos. Entre os efeitos
negativos podem ser identificados
a elevacgao de precos aos consumi-
dores, a diminuicao da quantidade,
de qualidade e/ou de variedade de
produtos ou servicos a um dado
preco, bem como a criagéo de bar-
reiras & entrada de concorrentes e
0 monopdlio de mercados.

Por outro lado, & possivel tam-
bém que exista uma série de efeitos
positivos de atos de concentragao,
tais como os eventuais incremen-
tos de produtividade e competiti-
vidade derivados dos ganhos de
eficiéncia especifica da operagéo,
as melhorias na qualidade e maior
diversidade de produtos aos con-
sumidores e a introducdo de novas
tecnologias.”

Ao CADE cumpre verificar se
os efeitos negativos de atos de
concentracdo ndo superam seus
efeitos positivos. Ha a necessidade
de uma analise especifica caso a
caso, com a ponderagdo das efi-
ciéncias especificas da operacao
vis-a-vis, dos seus efeitos negati-
vos derivados de uma maior proba-
bilidade do exercicio do poder de
mercado.®

O papel desempenhado pelo
CADE tem sido_de grande relevan-
cia na andlise, caso a caso, de atos
de concentracdo envolvendo a for-
macéao de joint-ventures, fusdes e
aquisicoes, inclusive quando essas
operacdes envolvem grande port-
félio de bens intangiveis de proprie-
dade industrial - como as marcas
e as patentes — que podem gerar
monopolios e impactar a livre con-
corréncia nos mercados.

O Ato de Concentragao® da in-
corporacao da empresa Sadia pela

Perdigdo foi considerado, pelos
conselheiros do CADE, uma das
maiores operag¢des ja submetida
aquele Conselho. Levou-se em
conta a magnitude e relevancia da
operacao bem como a complexida-
de da andlise, que abrangeu uma
série de fatores concorrenciais,
envolvendo as cadeias produtivas
e um extenso portfélio de marcas
de produtos que dominavam varios
segmentos de mercado.

As empresas Sadia e Perdigao
respondiam, em conjunto, por mais
de 50% das vendas de todos os
principais mercados de alimentos
processados e, em alguns casos,
chegando a patamares superiores
a 80% desses mercados. Em ato
de concentracdo com essa com-
plexidade, a grande quantidade de
marcas de produtos das empresas
fusionadas impactou sobremaneira
na analise da aprovacao da opera-
¢éo pelo CADE.

A operacao de incorporagéo da-
quelas empresas - aprovada pelo
CADE em 2011 e que, a época,
deu origem a BRF - Brasil Foods
S/A - resultou de uma série de res-
tricbes impostas para aquele grupo
econdmico, que incluiram a venda,
a alienacéo e/ou suspensao de uso
de varias marcas, muitas notoria-
mente conhecidas pelo consumi-
dor'.

A autoridade antitruste reconhe-
ceu que, além do elevado grau
de concentracdo de mercados, as
empresas detinham duas marcas
lideres absolutas no segmento de
alimentos processados - Sadia®
e Perdigao®. Ademais, outras
marcas consideradas secunda-
rias - como Batavo®, Wilson®,
Rezende®, Doriana®, entre outras
— possuiam papeis relevantes em
seus nichos de mercados, capazes
de dificultar a entrada e o cresci-
mento de empresas concorrentes.

7 Guia para Andlise de Concentragdo Horizontal. Brasilia: CADE, Julho/2016. p. 7/8

8 Idem.

® CADE - Ato de Concentragio n° 08012.004423/2009-18.
'* CADE - Ato de Concentragao n° 08012.004423/2009-18.
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Foi analisado que o amplo port-
folio de marcas e produtos das em-
presas em questao impactava em
todos os elos das cadeias produti-
vas, incluindo o acesso aos pontos
de venda e diluicdo de custos de
marketing. Dessa forma, pequenas
empresas concorrentes enfrenta-
riam grandes dificuldades em dis-
tribuir e colocar seus produtos nos
pontos de venda com pre¢os com-
petitivos.

Na andlise do CADE, novas
entradas de concorrentes ndo se
mostravam capazes de impedir o
exercicio de poder de mercado da-
quelas empresas e suas marcas.
Quanto a rivalidade por concorren-
tes que ja atuavam no mercado,
observou-se que 0os mesmos néo
dispunham de capacidade ociosa
suficiente para absorver vendas
eventualmente desviadas por au-
mentos de precos por parte da-
quelas empresas, na maioria dos
mercados.

Dessa forma, para dirimir os
imensos potenciais prejuizos da-
quela operacao - incluindo o poder
de portfélio de produtos das empre-
sas, a relevancia das marcas envol-
vidas, a probabilidade de exercicio
de poder de mercado e dos efeitos
anticompetitivos graves, entre va-
rios outros fatores - a operacéo foi,
por fim, aprovada, mas com restri-
¢coes, condicionada a assinatura de
um Termo de Compromisso de De-
sempenho (“TCD”)."

O “TCD” resultou em uma série
de compromissos e restricbes im-
postas as empresas envolvidas,
que incluiram a alienagéo ou reti-
rada temporaria de ativos tangi-
veis, como vendas de fabricas de
alimentos processados, de racao e
abatedouros de suinos e aves, en-
tre varias outras restricoes.

Com relagdo aos ativos intan-
giveis, consubstanciados pela ex-
pressiva quantidade de marcas, o
CADE entendeu que para se re-
cuperar o ambiente concorrencial
nos mercados relevantes daquela
operacao, seria necessario, ainda,
a alienacdo para terceiro ou, ao
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menos, a supressao temporaria de
umas das marcas “premium” (Sa-
dia® ou Perdigdo®) nos mercados
relevantes em que se verificou ele-
vada concentracdo econdmica das
empresas.

Segundo o CADE, a alienacéao
e exclusao temporaria de uma
das marcas “premium” viabilizaria
a entrada de concorrente efetivo
no mercado, também detentor de
posicdo dominante, capaz de fa-
zer frente ao poder econémico do
entdo grupo econémico BR Brasil
Foods.

Dessa forma, o “TCD” estabe-
leceu a suspensao temporaria do
uso da marca Perdigao® , por pe-
riodos distintos, dependendo dos
segmentos de produtos: 03 anos
(presuntos e outros suinos), 4 anos
(salames) e 5 anos (frios, pizzas
congeladas e outros). Também
houve a suspensdo da marca Ba-
tavo® por 4 anos, para varios seg-
mentos de produtos.

O “TCD” também determinou
a alienacao e todos os direitos de
propriedade industrial relacionados
as marcas: Rezende®, Wilson®,
Texas®, Tekitos®, Patitas®, Fies-
ta®, Freski®, Confianca®, Doria-
na®, Delicata®, dentre outras.

E inquestionavel que um dos
principais fatores que impactaram
a analise daquele complexo Ato de
Concentracao foi o grande portfolio
de marcas envolvido e o poder eco-
ndémico de mercado por elas gera-
do perante o mercado consumidor,
que culminou com a reducao des-
ses ativos, pela suspensao e alie-
nacdo de varias marcas, para que

a operacdo pudesse ser aprovada
pelo CADE.

As medidas estabelecidas no
TCD tiveram por objetivo: i) impe-
dir que a unificagédo das operagdes
das empresas fusionadas impli-
casse na eliminacdo substancial
da concorréncia; ii) criar condi¢cdes
para existéncia de concorrente efe-
tivo nos mercados afetados pela
operacao; iii) propiciar condicdes
para entrada rapida e eficiente de
concorrentes nos mercados afe-
tados; iv) assegurar que os bene-
ficios decorrentes da associacao
fossem distribuidos equitativamen-
te entre seus participantes, de um
lado, e os consumidores finais, de
outro.?

Em outros atos de Concen-
tragdo'®, como da aquisicao de
empresas pela Hypermarcas no
segmento de preservativos, o fa-
tor “marca” também foi relevan-
te na analise, pois as operacdes
envolveram marcas notoriamente
conhecidas naquele segmento de
mercado, como Jontex® e Olla®,
entre outras. Naquele caso, o con-
selheiro-relator do processo votou
pela aprovagcéo sem restricdes, por
considerar que o mercado privado
de preservativos masculinos € ca-
racterizado pela rivalidade entre os
concorrentes. Entretanto, em seu
voto destacou que:

... 0 fator “marca” deve ser ob-
servado como elemento crucial
em analises de operacgdes reali-
zadas em mercados de produtos
diferenciados, principalmente por-
que (i) pode constituir barreiras a
entrada de novos concorrentes,
uma vez que os custos irrecupe-

"' CADE - Ato de Concentragdo n° 08012.004423/2009-18. Requerentes: Sadia S/A e Perdigao S/A. Voto
vencedor: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. Operagao aprovada com restri¢oes por 4 votos a 1. O
Conselheiro Relator: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, manteve seu voto contra a fusao.

2 CADE - Ato de Concentragao n° 08012.004423/2009-18. Requerentes: Sadia S/A e Perdigao S/A. Voto
vencedor: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. Operagdo aprovada com restri¢des por 4 votos a 1. O
Conselheiro Relator: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, manteve seu voto contra a fusao.

13 Atos de Concentragdo n°s 08012.008623/2009-40 e 08012.008724/2009-11. Requerentes: Hypermar-
cas S/A., Latam Properties Holdings e Latam Internacional Investment Company e Industria Nacional
de Artefatos de Latex S/A. Relator: Conselheiro Alessandro Octaviani Luis.

4 Conf. OCTAVIANI, Alessandro. Estudos, pareceres e votos de direito econémico. Vol. II, Sao Paulo:

LiberArs, 2017. p.205/206.

'* CADE - Ato de Concentragao n° 27/95. Requerentes: Kolynos, Colgate-Palmolive e K&S. Conselhei-

ra Relatora: Licia Helena Salgado e Silva.
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raveis podem tornar a entrada
intempestiva, insuficiente e/ou
improvavel; ii) os demais agen-
tes podem nado ser capazes de
concorrer efetivamente com as
marcas lideres; e (iii) pode afetar
a forma como a distribuicdo dos
bens ocorre, em beneficio as mar-
cas lideres.™

No Ato de Concentracdo' en-
volvendo as empresas Kolynos,
Colgate-Palmolive e K&S, dada a
importancia e influéncia da marca
Kolynos® perante o mercado con-
sumidor, levou o CADE a determi-
nar a suspensao do uso daquela
marca para identificacao de creme
dental pelo periodo ininterrupto de
4 anos, conforme estabelecido em
Termo de Compromisso de Desem-
penho (TCD).

Aquele Ato de Concentracao foi
julgado no ano de 1996 e, a época,
a marca Kolynos® foi substituida
no mercado pela marca Sorriso®.
Apesar da marca Kolynos® nunca
ter sido relancada no mercado até
entdo, trata-se de um sinal distinti-
vo ainda muito lembrado pelo pu-
blico consumidor, pelo poder de
mercado que angariou com intensa
publicidade e propaganda, e pelos
varios atributos da marca como a
qualidade do produto que identifi-
cava.

Os Atos de Concentracao anali-
sados pelo CADE, acima demons-

<
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trados, indicam o quanto as marcas
- como ativos intangiveis diferen-
ciadores de produtos e servigos
- podem impactar nas complexas
operacoes de fusdes e aquisi¢cdes
envolvendo grandes grupos econé-
micos.

CONCLUSAO

A relacédo entre os direitos de
propriedade intelectual e o da defe-
sa da concorréncia continua sendo
objeto de desafio para as autorida-
des antitruste e, mesmo, para os
profissionais de direito, em funcéo
do alto valor agregado que esses
ativos intangiveis alcangam peran-
te as cadeias produtivas nos mais
variados mercados de consumo.

Direitos de marcas e da defesa
da concorréncia — aparentemente
com interesses antagbnicos — na
realidade compartilham o propésito
comum de promover a livre iniciati-
va, fomentar a competicao entre os
agentes econbémicos, trazendo be-
neficios ao mercado consumidor,
desde que regulados e observados
o liame entre esses direitos e as
estruturas e condutas que possam
gerar a dominacdo de mercados
relevantes.

www.patcorp.com.br
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RECONHECIMENTO DAS INDICACOES
GEOGRAFICAS DA COMUNIDADE
EUROPEIA E SUAS CONDICOES

LEGITIMAS DE USO NO Iz[;Z.E]/8

David Fernando Rodrigues’
Vinicius Cervantes?

Titulares de Indicacbes Geogra-
ficas provenientes da Comunidade
Europeia tém vivido dias de ansie-
dade no ambito das negociacdes
do acordo Mercosul-Unido Euro-
peia. Isso porque, o Instituto Na-
cional de Propriedade Intelectual
(INPI) do Brasil publicou no final do
ano passado a Instru¢do Normati-
va n°. 79/2017, trazendo a publico
centenas de Indicacbes Geografi-
cas que o grupo almeja reconhe-
cimento pela autarquia brasileira,
bem como abrindo prazo para que
individuos e empresas brasileiras
que eventualmente se oponham a
estes reconhecimentos se manifes-
tem.

Por parte da Comunidade Euro-
peia, 0 que se tem sao indica¢des
geograficas mundialmente conhe-
cidas, algumas existentes a sécu-
los, as quais se busca o reconhe-
cimento e consequente protecéo.
Enquanto que produtores brasilei-
ros alegam que algumas destas
expressoes estdo had muito tempo
disseminadas no mercado nacio-
nal, tendo se tornado identificado-
ras dos produtos que assinalam,
sem que seus titulares Europeus
tenham, ao longo destes muitos
anos de utilizacdo, apresentado
qualquer resisténcia a tais usos, le-
vando a consequente banalizacao
destas expressoes.

Produtores brasileiros contrarios
ao reconhecimento destas Indica-
coes Geograficas argumentam que
ao conferir direito de uso exclusivo
destas expressdes aos seus titula-
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res Europeus o INPI estariam im-
pedindo a identificagcdo de varios
produtos com as mesmas expres-
sbes, as quais passariam a ser de
uso exclusivo de seus titulares eu-
ropeus.

De fato, uma analise da letra fria
da Lei pode levar a esta mesma
concluséo, visto que a Lei da Pro-
priedade Industrial brasileira (Lei
n°. 9.279/96) tipifica como crime,
em seu artigo 192, a conduta de
“Fabricar, importar, exportar, ven-
der, expor ou oferecer a venda ou
ter em estoque produto que apre-
sente falsa indicacdo geografica”.

E n&o para por ai, pois o artigo
194 da mesma Lei também prevé
como crime “Usar marca, nome co-
mercial, titulo de estabelecimento,
insignia, expressao ou sinal de pro-
paganda ou qualquer outra forma
que indique procedéncia que nao
a verdadeira, ou vender ou expor
a venda produto com esses sinais”.

No entanto, esta mesma Lei que
estipula como crime o uso indevi-
do de Indicagbes Geograficas tam-
bém prevé algumas flexibilizagdes
no uso destas expressodes. A con-
cesséo legal prevista no artigo 193
desta mesma Lei autoriza o uso de
indicagbes geograficas reconheci-
das para identificar produtos fora
da area original de protecao, desde
que (i) este uso seja acompanhado

de algum termo retificativo como
"tipo", "espécie", "género", "siste-
ma", "semelhante", "sucedaneo",
"idéntico", ou equivalente, e (ii)
conste da embalagem do produto,
de maneira clara, sua verdadeira
procedéncia.

E neste sentido, inclusive, a in-
terpretagdo dada pelo saudoso
advogado e professor Denis Bor-
ges Barbosa, que, como exemplo,
cita em sua obra “Uma Introducéo
a Propriedade Intelectual”: “ndo ha
infrag&o penal no uso de algo como
‘queijo tipo Grana Padano fabrica-
do em Vacaria’, em que fique claro
que o produto nao foi feito em Pa-
dua”.

Vé-se, portanto, que, de acordo
com a Lei, o uso de termos retifi-
cativos pode ser plenamente acei-
tavel, desde que devidamente es-
clarecido ao consumidor final a real
procedéncia do produto.

Com relagdo a produtos com
indicagdo geografica adquiridos
diretamente de produtores oficiais,
mas que serdo submetidos a algum
tipo processo fora da zona de pro-
ducao original por parte da empre-
sa adquirente - como fatiamento ou
troca de embalagem -, sera preciso
analisar as regras especificas de
cada produto. Isto porque cada in-
dicacdo geografica possui normas
proprias a respeito das permissoes
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relativas ao manuseio do produto
original fora da sua éarea de produ-
¢ao, sendo que a maior parte delas
ndo admite qualquer alteracéo ex-
terior, sob pena de que tal adulte-
racédo impeca o uso legitimo da in-
dicacdo geogréfica que o identifica.
Caso o produto seja manipulado, é
necessario incluir os referidos ter-
mos retificativos, destacando na
embalagem a real procedéncia do
produto e que este processo ocorre
fora do local de origem.

Importante destacar, contudo,
que as condigcbes de flexibilizagcao
de uso das indicagcdes geografi-
cas néo se aplicam aos vinhos e/
ou bebidas destiladas, uma vez
que acordo TRIPS, vigente no Bra-
sil desde 1994, torna obrigatéria
a identificacdo de produtos desta
natureza n&o originarios do lugar
indicado pela indicacdo geografi-
ca grafada, ainda que a verdadeira
origem dos produtos seja citada ou
que se fagca uso dos ditos termos
retificativos.

Produtores brasileiros das mais
diversas areas de atuagédo impug-
naram a concesséo destas indica-
¢Oes geogréficas europeias, cum-
prindo agora ao INPI avaliar estas
impugnacdes e decidir quais serdo
acatadas.

Por-certo,. 0 reconhecimento de
indicacbes geograficas..ha muito
tempo é tema debatido No Brasil.
Contudo, apenas no-comeco des-
te século o Brasil reconheceu-sua
indicacdo geogréfica -

primeira

qual seja, a “Vale dos Vinhedos”.
Atualmente ha mais 50 indica¢des
geogréficas reconhecidas em ter-
ras brasileiras. Dificultar o reconhe-
cimento de indicagbes geograficas
estrangeiras, considerando que ha
um arcabouco legislativo brasileiro
claro para regularizar esta ferra-
menta de protecdo, pode colocar
em descrédito o proprio sistema
brasileiro de registro de indicagbes
geogréficas, trazendo reflexos até
mesmo na assinatura de importan-
tes acordos internacionais.
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O PRINCIPIO DA ADEQUACAO SOCIAL
E A VIOLACAO DE DIREITOS DA

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Franklin Gomes'

A tematica envolvendo a pratica
de atos que violam direitos relativos
a Propriedade Intelectual, sejam
aqueles perseguidos por meio de
acao penal publica incondicionada
ou privada é recheada de aspectos
polémicos, desde aqueles ligados
ao processamento de investiga-
¢cOes, alcance de buscas e apreen-
sOes até mesmo a necessidade de
serem considerados condutas cri-
minosas.

Nesse artigo, falaremos um pou-
co sobre a relagéo do principio da
adequacéao social com as condu-
tas que atentam contra os direitos
assegurados aos titulares de bens
imateriais, sejam eles registros de
marcas, patentes, desenhos indus-
triais, direitos autorais, slogan e ex-
pressdes de propaganda etc., bem
como os chamados atos de concor-
réncia desleal.

Crime contra a Propriedade In-
telectual: Onde tudo comecou?

Um ponto importantissimo é re-
conhecer que a relacéo do direito
penal com a propriedade intelec-
tual no Brasil ndo é recente, ou
seja, os bens intelectuais sao, ha
muito tempo, alvo de protec¢ao tam-
bém na esfera penal.

Recordando a funcdo do direito
penal, que para nos é aquela ro-
xiniana, segundo a qual ele deve
proteger os bens juridicos mais re-
levantes para a sociedade, portan-
to uma viséo teleolégica (ROXIN) e
nao sistémica (JAKOBS), é de se
reconhecer que esses ativos intan-
giveis assumiram um papel central
na sociedade atual.
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A importancia dos bens inte-
lectuais, que superaram ha muito
tempo aqueles materiais, cresceu
em escalada galopante nas tltimas
décadas, sendo seguro afirmar que
0 que move a sociedade hoje séo,
sem duvida, as criagcdes propicia-
das pelo homem nas mais diversas
areas do conhecimento — e nao as
indUstrias em si, ou as maquinas e
computadores - promovendo gera-
céao de capital e desenvolvimento
humano.

Se de um lado a fungéo do di-
reito penal é proteger os bens ju-
ridicos mais importantes para a
sociedade, de outro ele deve inter-
vir somente quando a violacao for
relevante e sobretudo quando nao
for mais possivel a repressdo por
outros ramos do direito, ja que ele
€ a Ultima trincheira. Esse aspecto,
tratado pelo principio da subsidia-
riedade, que tem como corolario a
intervencdo minima, revela a im-
portancia da atividade legislativa.

A compreensao dessas ques-
tdes permite afirmar, com seguran-
¢a, que é acertada a protecao dos
bens intangiveis pelo Direito Penal,
seguindo inclusive uma tendéncia
mundial, reconhecida a importan-
cia desses ativos; o grau de viola-
¢ao que sofrem ao redor do globo
e a incapacidade de o direito civil
ou administrativo protegerem ade-
quadamente os seus titulares e,
sobretudo, a sociedade. Tratados
internacionais sobre o tema nao
obrigam a protecdo no campo pe-
nal, salvo o TRIPS (exclusivamen-

te para casos de marcas e violagdo
de direito autoral).

A histéria da protecédo dos direi-
tos intelectuais no Brasil por meio
do direito penal € antiga, tendo so-
frido ao longo de mais de um sécu-
lo de tradicdo diversas alteragdes,
quer no campo material como no
processual.

A primeira protecao penal do di-
reito autoral pelo direito penal, por
exemplo, se deu com Cdbdigo Cri-
minal do Império. J4 no caso das
marcas a primeira Lei &€ de 1875
(80 anos apés a de Direito Auto-
ral), que teve como pano de fundo
o famosissimo caso envolvendo as
empresas Meuron & Cia e Morei-
ra & Cia, acerca do uso da marca
“Rapé Areia Parda”, pela segunda,
que sustentou a primeira ser in-
disfarcavel violacdo de sua marca
“Rapé Areia Preta” (caso patrocina-
do pelo imortal Rui Barbosa).

Mas antes de tudo: O que é
crime?

Para a compreensdo do princi-
pio da adequacao social é funda-
mental estabelecermos algumas
premissas e, seguramente, a prin-
cipal delas é o conceito de crime
que adotaremos.

Existem diversos conceitos de
crime, que vacilam sobre a pers-
pectiva adotada, passando desde
um ponto de vista sobre o seu con-
teddo material, formal, até o anali-
tico, que é justamente aquele que
oferece a possibilidade de uma de-
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composicao, ou seja, a andlise de
seus elementos constitutivos.

O conceito analitico do crime no
Brasil € construido pela doutrina,
pois a lei traz tdo e somente uma
classificacdo das infracbes penal,
diferenciando o que é crime de
contravencéo penal. A doutrina, por
seu turno, traz também a classifi-
cacao dos delitos adotando diver-
sas premissas (quanto ao sujeito,
quanto a conduta, quanto ao resul-
tado etc.).

A despeito da divergéncia aca-
demia ainda existente, o conceito
predominante de crime, sob o pon-
to de vista analitico, &€ aquele que
diz que crime é fato tipico, ilicito e
culpavel, portanto uma definicao
tripartida.

Cada um desses elementos
constitutivos do conceito analitico
€ construido a partir de outros, que
devem estar (salvo em algumas

Frankli

excegdes) presentes para que se
tenha a certeza de que determina-
da conduta humana é um crime — e
iSs0 ndo necessariamente significa
que sera punivel (mas isso é papo
para outro artigo).

O que é o Principio da Ade-
quacao Social em Direito Penal:

Muitos principios do direito pe-
nal, tal como a sua missao, devem
ser avaliados sob pelo menos duas
perspectivas: a legislativa e a aque-
la aplicada ao caso concreto. E
uma multifacetaria incidéncia, que
da o norte da construcao da norma
e da sua incidéncia no mundo real.

Aqui, tratamos apenas da pers-
pectiva do principio sobre o ponto
de vista da sua relevancia pratica,
portanto no caso concreto, que in-
dicara se ele pode ou nao ser in-
vocado e, sobretudo, qual o papel
exercera.

O Principio da Adequagéao So-
cial foi originalmente desenvolvido
pelo jurista alem&do Hans Welzel e
tem como eixo central a impossibi-
lidade de reconhecer como crime
uma conduta que seja tolerada so-
cialmente, ou como afirma ROXIN
‘aquellas acciones que se mueven
dentro de lo que historicamente ha
llegado a ser el orden ético-social
de la vida en comunidad”.

O cerne é reconhecer que a con-
duta humana adequada socialmen-
te seria toda a atividade desenvolvi-
da no exercicio da vida comunitaria
segundo uma ordem condicionada
historicamente, como também aler-
ta PRADO.
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A conduta socialmente adequa-
da ndo seria aquela aprovada no
caso concreto, portanto, mas aque-
la que o é de anteméao, de modo
geral, ndo se aplicando assim para
a andlise casuistica. Ela é antece-
dente, é quase que costumeira.

O raciocinio logico € que por ser
adequada socialmente, estimula-
da, prestigiada, rotineira, aprovada,
nao se pode reputar criminosa uma
conduta tolerada pela sociedade,
ainda que se enquadre em uma
descricao tipica. Em sintese, sdo
condutas que, embora formalmente
tipicas, sdo materialmente atipicas,
porque socialmente adequadas, ou
seja, estariam alinhadas a ordem
social vigente.

Vale apenas relembrar (em
apertada sintese), que enquan-
to a tipicidade formal estd ligada
a adequacédo da conduta ao que
esta estabelecido na lei penal, a ti-
picidade material envolve um juizo
valorativo, que tem como norte tan-
to a conduta como o resultado. Na
conduta, a andlise é de acordo com
o critério da imputacéo objetiva de
ROXIN (criacdo ou incremento de
risco proibido relevante), enquanto
que no resultado o juizo valorativo
tem como foco a ofensa ao bem
juridico, que deve ser concreto,
transcendental, ndo insignificante,
intoleravel, objetivamente imputa-
vel ao risco criado e que esteja no
ambito de protecao da norma (GO-
MES).

Sumula 502 do STJ e o Princi-
pio da Adequacéao Social

O tema ja foi alvo de calorosos
embates, em cortes estaduais de
todos o pais, tendo chegado tanto
ao STF quando ao STJ. Esse dulti-
mo, em razéo de julgamento envol-
vendo a venda de CDs e DVDs que
reproduziam direitos autorais de
terceiros, sem a respetiva autoriza-
cao (art. 184, paragrafo 20. do CP),
ao enfrentar a tese da adequacéao
social acabou por sumular a ques-
tao:
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SUMULA 502 — STJ

Presentes a materialidade e a au-
toria, afigura-se tipica, em relagéo
ao crime previsto no art. 184, § 2°,
do CP, a conduta de expor a ven-
da CDs e DVDs piratas.

Como o STF decide sobre o
tema, envolvendo o Crime de
Violacao de Direitos Autorais:

A principio da adequacao social
ja foi alvo de inumeros decisbes
do STF envolvendo acgbes penais
onde se buscava responsabilizar
criminalmente pessoas envolvidas
com o comércio de produtos que
violavam direitos autorais de tercei-
ros.

Tal como no STJ, os Ministros do
STF rejeitaram a tese, sustentando
que a conduta jamais teria sido to-
lerada ou prestigiada, ou melhor,
era fortemente combatida pela so-
cialmente civil organizada, citando
inclusive medidas no ambito do Mi-
nistério da Justica que haviam sido
implementadas, o que ratificaria a
inexisténcia de qualquer estimulo a
sua pratica.

O trecho abaixo, extraido do
voto do Ministro Relator no julga-
mento do RHC 115986, é extrema-
mente claro ao afastar a incidéncia
do principio em casos de violacao
de direitos autorais:

“Ja sob o angulo da adequacgéo
social da conduta, também nao
merecem prosperar as alegacées
articuladas. Com efeito, deve-se
destacar que a pirataria € sim
pratica combatida por diversos or-
géos e entidades do governo bra-
sileiro. Cite-se, a titulo ilustrativo,
0 Plano Nacional de Combate a
Pirataria, atualmente na sua ter-
ceira edigao (2013-2016), langada
pelo Ministério da Justica no dia
13 de maio de 2013. (...). Mencio-
nem-se ainda as diversas cam-
panhas publicitarias do Governo
Federal voltadas a conscientizar
a populacédo brasileira quanto ao
problema dos crimes contra a pro-

priedade intelectual. Tudo isso a
indicar que ndo existe qualquer
“tolerancia” social para com pra-
tica tdo violenta contra o sistema
econémico e produtivo da nagdo
brasileira”.

Requisitos para se reconhecer
a Incidéncia do Principio da Ade-
quacéo Social

A grande dificuldade de aplica-
cdo e até mesmo de afastamento
da incidéncia do principio da ade-
quacéao social é justamente a falta
de critérios objetivos que permitam
uma avaliacdo assertiva, o que é
inclusive pontuado por aqueles
que ndo reconhecem a teoria como
causa excludente de tipicidade
(ROXIN).

Ao contrario da insignificancia
(que veremos adiante) a doutrina
e a jurisprudéncia ndo conseguem
fixar critérios seguros, requisitos
objetivos para aplicacdo da ade-
quacéo social.

A bem da verdade, a jurispru-
déncia das cortes normalmente
vacila quando aos requisitos ou
justificativa para o afastamento da
adequacéo social, muito embora o
facam alegando a n&o ofensa a ti-
picidade, ou seja, reconhecem que
a sua incidéncia implicaria na sua
excluséo.

Sem a pretensao de solucionar
a problematica, € minimamente
razoavel acreditar que algumas
premissas devem estar presentes
para que se possa reconhecer a in-
cidéncia do principio da adequacao
social:

- Comportamento reiteradamente
praticado pela sociedade;

- Comportamento totalmente apro-
vado pela sociedade;

- Apropriagéo do comportamento
pelo costume;

- Auséncia de reprovabilidade;
- Conduta prestigiada;

- Conduta estimulada;
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A auséncia dos requisitos ou
pressupostos, acima sugeridos, é
que implicara, como se vé, na im-
possibilidade de afastamento da
conduta de violagédo de direitos au-
torais.

Principio da Adequacao So-
cial: Reflexo no Conceito Anali-
tico de Crime

E certo que ndo ha ainda uma
posicdo muito clara da doutrina
sobre o0 papel que o principio da
adequacao social deve ocupar, ou
seja, de mera ferramenta interpre-
tativa ou verdadeira causa exclu-
dente de tipicidade. Ha ainda quem
diga que € excludente de ilicitude.

A problematica envolve ainda
saber se a sua incidéncia ou reco-
nhecimento estaria ligada a condu-
ta e a irrelevancia do seu desvalor
(ou da adequacgédo da sua prética),
ou ainda sobre o resultado cau-
sado, em nenhuma hip6tese sem
ignorar a primazia da protecdo ao
bem juridico penal.

ROXIN ao tratar do tema € en-
fatico ao reconhecer o objetivo da
teoria em eliminar do tipo condu-
tas que nao corresponderiam ao
tipo (classe) especifica do injusto
penal, mas entende que nao seria
um elemento especial de excluséo
da tipicidade e interpretativo, que
poderia ser alcancada com outros
critérios—(especialmente_-principio
da insignificancia eimputacao ob-
jetiva), razdo pela qual entende
que n&o haveria uma-especial im-
portancia dogmaética.

A despeito da divergéncia sobre
0 impacto que teria o reconheci-
mento de que determinada conduta
€ socialmente adequada, a corren-
te majoritaria, tanto na Alemanha
como no Brasil, &€ reconhecer que
ela retiraria, do conceito analitico
do crime, a sua tipicidade (a formal,
evidentemente).

Assim, uma vez reconhecida que
determinada conduta é socialmen-
te tipica, ndo haveria que se falar
em crime, pois faltaria um dos seus
elementos constitutivos e, portanto,
nada interessaria ao direito penal.

Principio da Adequacao Social
vs Principio da Insignificancia

O principio da insignificancia, de-
senvolvido por ROXIN, tem como
eixo central o afastamento da res-
ponsabilidade criminal sempre que
a conduta praticada nao oferecer
riscos ou atingir o bem juridico pro-
tegido pela norma penal.

A ideia aqui € que a intervencao
minima que se exige do direito pe-
nal, impde que haja ofensividade
ou bem juridico que é tutelado pela
norma. No caso das marcas, por
exemplo, temos para muitos como
bem juridico o direito de proprie-
dade, enquanto que para outros
a ordem socioecon6mica (direito
supra individual) ‘e ainda os que
sustentam o direito de exclusiva
(sobre esse tema, palpitante, abor-
daremos em obra.que esta em fase
final de conclusao).

Em apertada sintese, para reco-
nhecimento da insignificancia de
determinada conduta, alguns ele-
mentos centrais devem estar pre-
sentes:

* minima ofensividade da conduta
do agente;

* nenhuma periculosidade social
da acéo;

* reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento;

* inexpressividade da lesao juridi-
ca provocada;

Como vemos, a insignificancia,
a despeito de muitas vezes ser in-
vocada ou confundida em decisdes
judiciais - envolvendo o0s crimes
contra a propriedade intelectual se
distancia - e muito - da adequacéo
social, tendo como nucleo central
elementos que se nao impresta-
veis, de praticamente nenhuma
relevancia sob o ponto de vista do
principio da adequagéo social.

De um forma abrangente, é se-
guro dizer que aquelas condutas
que sédo descritas como tipicas sob
a alcunha de crimes contra a pro-
priedade intelectual ndo séo € ja-
mais foram, em qualquer momento
da histéria, consideradas adequa-
das socialmente, sob a perspectiva
necessaria para aplicagdo dessa
ainda vacilante teoria.
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THE ANDEAN TOUCH

Alessandra Caballero
Marengo-Orsini'

Currently, the position of the
trademarks is very important
inside any kind of business, to
such an extent that these are
the most value intangible that a
business could have. The following
situation cause that, from time to
time, people search more ways to
involve indirectly consumers with
trademarks. In other words, what
is wanted is that trademarks will be
part of the consumer’s daily life, not
necessarily when they see them,
but also when they heard them,
smell them or touch them.

We can identify a trademark
when we see it and, in base of our
experience, we can also associate
it to a specific quality standard or
to a particular business. However,
this situation will become difficult
to affront when we are in front of
non-traditional trademarks, since
this type of trademarks are sense
by the other senses like smell,
taste, hearing and touch. Currently,
there is the Singapore Treaty about
trademark law, in which there is a
list of trademarks type, including
those that are not the conventional.
The Andean Community is not part
of the Singapore Treaty; however,
inside the community law about
Industrial Property — Decision 486,
we can find an article that says
any sign that is able to distinguish
products or services in the market,
can be a trademark because
the nature of the sign is not an
impediment for it register2.

The above-mentioned means
that, besides words or mixed words,
it can be register as a trademark
another type of “things” too, like,
for example, a picture, sounds,
smells, tags, forms, etc. This is an
open door to the new modalities of
type of trademarks that can appear
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subsequently; that is to say, many
years ago nobody could imagine
that currently is common to register
a hologram as a holographic
trademarks; sure, at Andean level
this is not happening.

Particularly, the complicate part
of the registering of this type of
non-conventional trademarks is not
that trademark itself, but the way
how this type of trademarks will be
published because, a requirement
that the Andean Law says is that the
trademark have to be susceptible
of graphic representation. In other
words, the non-conventional
must be represented graphically
(on a piece of paper) in order to
be possible, it publication. In the
case of some non-conventional
trademarks is not so complicated
it graphic representation; a sound
trademark could be captured on a
pentagram, a 3D trademark could
be captured by pictures of different
angles, and so on. However,
the publication issue gets more
complicated in those trademarks
than can be percept without see
them, like in this case, the touch
trademark.

The touch trademark is a type
of non-conventional trademark in
which it surface is what gives rise
to it recognition and protection, in
other words, the touch trademark
is a recognizable and particular
surface*. One reasonable question
could be the difference between
the 3D trademark and the touch
trademark, because they are not
totally legible to the naked eye. The
main difference is the sense effect,

the touch trademark is appreciated
with the touch and not with the
eyes (it is not necessary to see the
trademark to distinguish it). On the
other hand, the 3D trademark or
three-dimensional is appreciated by
the vision because is necessary to
see their dimensions (length, width
and high), so, it representation
will be graphic (images of the
dimensions); while in the touch
trademark it is necessary a physic
texture for it publication. Globally,
there are many registered touch

trademarks, especially  those
trademarks in braille system5;
however, at Andean level the

only country that has a registered
trademark is Colombia and the
famous case of the “OLD PARR”
bottle, which owner is the company
Diageo Brands B.V.

The “OLD PARR” case is
interesting because is the first case
in the Andean Community in which
atouch trademark is registered. The
“OLD PARR” trademark is a bottle
with a particular texture, composed
by crackle effect. But, how was
the publication of this trademark?
The Colombian National Authority
asked the Andean Court how,
in case it was possible, register
a touch trademark and all its
implications (the way to publish it).
On May 22, 2015 the Andean Court
issued the Interpretation 242-2015-
IP, whereby specified how proceed
to publish touch trademarks:

“(...)

98. The Court considers that there
must be several representations

' IP Lawyer - OMC Abogados & Consultores.

% Article 134.- For the purposes of these Provisions, any sign capable of distinguishing goods or services
on the market shall constitute a mark. Signs that are susceptible of graphic representation may be regis-
tered as marks. The nature of the product or service to which a mark is to be affixed shall in no case be

an obstacle to the registration thereof. (...)

* Holographic trademark GLAXO WHITENING, registered in Australia N° 759893

* World Intellectual Property Organization (WIPO), “New Types of Trademarks”, Sixteenth session of
the Permanent Committee about Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Gene-
va November 13 to 17, 2006, document SCT/16/2, September 1, 2006, p. 11.

° Stevie Wonder has several braille trademarks.
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of the trademark, took in different
angles and according to different
methods and modalities.
Likewise, while more different
representations of a touch or
texture trademark are published,
it will communicate with more
precision the claimed and,
consequently, it will avoid future
disputes related to such touch
trademark.

99. In respect of the touch or
texture trademarks, there must
highlight the advantage that gets
use the Braille code to represent
and publish this type of non-
visible signs. The possibility of
use graphics or more sophisticate
and technical 3D representations
neither must be discarded.
Additionally, the simple description
of the sign will be always useful,
but not necessary enough, as the
case of the olfactive trademarks.

(.)

OMC ABOGADOS

& CONSULTORES

In short, to publish a touch
trademark, we have to consider the
following elements:

1. Several representations of
the trademark, took in different
angles and according to different
methods and modalities

2. Different representations of the
touch trademark

3. Graphics or representations in
3D

4. Simple description of the sign

Ideally will be use these four
elements to do the trademark
publication the most detailed
possible, therefore, third parties
could see the trademark publication
and compare if it results similar or
not to other registered signs.

Currently in Peru there are
not touch trademark registered;

E-mail: omag
marketing

however, we can see the “Couture”,
which is the name of the Coca
Cola bottle, which is composed by
especial elements that makes this
bottle unmistakable to recognize
when we touch it, like the dots of
the Sprite bottle or the Cusquefa
beer bottle, which has a particular
engraved of the twelve angles
stone (an special culture stone
located in Cusco, Peru). For
now, we must be content with the
3D trademarks, which are the
closest type of trademark to touch
trademarks; however, it does not
mean that a touch trademark could
not be registered in Peru.
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NOMES GEOGRAFICOS

Carol A. O'Donnell’

O presente artigo corresponde
a palestra que foi apresentada no
Congresso Internacional de Direito
do Vinho, organizado pela ADEVI
(secéo sul-americana da AIDV) le-
vado a cabo em Mendoza, Argenti-
na, no dia 1 de junho de 2018.

Referimo-nos a possibilidade de
registrar nomes geograficos como
marcas na Argentina para distinguir
vinhos e produtos de origem vinica.

Do ponto de vista de marcas, 0s
nomes geograficos séo registraveis
salvo que sejam denominacdes
de origem, indicagcdes enganosas
quanto a origem verdadeira do pro-
duto ou de uso comum.

Esclarecido entédo que aregra é a
registrabilidade, queremos analisar
este assunto comentando um caso
que se resolveu no més de abril de
2017 e que envolveu o registro de
TUNUYAN como marca, que é uma
area geogréfica da Provincia de
Mendoza, na Argentina.

O caso é OVINTO SA c/INSTI-
TUTO NACIONAL DE LA PRO-
PIEDAD INDUSTRIAL E OUTRO
s/denegatoria de registro (Camara
Nacional de Apelaciones en lo Civil
y Comercial Federal, 5/4/16).

Ovinto SA, (continuadora de Gui-
sasola Hnos SA), registrou, apro-
ximadamente no ano de 1941, a
marca TUNUYAN MARCA REGIS-
TRADA com etiqueta, para distin-
guir bebidas alcodlicas menos si-
dras.

Os registros marcarios duram
10 anos e podem ser renovados,
se as marcas tiverem sido usadas
tal como foram registradas dentro
dos 5 anos prévios ao vencimento,
razédo pela qual TUNUYAN Marca
Registrada foi sendo renovada até
que no dia 25/7/2003, com o obje-
tivo de readequar um pouco o logo
de seu registro ou moderniza-lo,
fez um novo pedido de marca TU-
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NUYAN com a nova etiqueta, para
distinguir toda a classe 33 interna-
cional. Este novo pedido foi publi-
cado, nao teve oposicdes de tercei-
ros, mas teve trés objecdes: 1) uma
formulada pelo Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INV) que a objetou
sobre a base da Indicagcdo Geogra-
fica TUNUYAN, 2) outra formulada
pelo INPI que citou alguns antece-
dentes formados por TUNUYAN e
que considerou similares, e 3) uma
também do INPI que citou o artigo
da lei de marcas que diz que néo
se pode registrar como marcas as
denominagdes de origem nacionais
ou estrangeiras.

Ovinto respondeu a todas as ob-
jecdes. A Oficina de Marcas conce-
de o registro em 17/10/2006, mas
uns meses depois, em maio de
2007, notifica-se a Ovinto a Reso-
lucdo 516/07 de maio de 2007, pela
qual se denega a solicitacdo de
marca “TUNUYAN (mista)”, dado
que esta marca constituia uma Indi-
cacao Geogréfica (1G), reconhecida
pela Resolugdo INV C32/02.

Por isso, Ovinto iniciou uma de-
manda contra a Oficina de Marcas
e contra o INV com o objetivo de
que 1) revogue-se a denegatoria, 2)
decrete-se a Nulidade da Resolu-
¢cao de 2002 pela qual se reconhece
“TUNUYAN” como |G (INDICACAO
GEOGRAFICA), e 3) declare-se a
inconstitucionalidade de uma nor-
ma que regulamenta a Lei 25 163
de protecdo de IG e designacao
de vinhos, que estabelece que os
pareceres do INV sao obrigatorios
para o INPI.

Ovinto considera que seus di-
reitos e garantias constitucionais

(of0) [0 /:Vz{09: 55 PARA VINHOS

foram vulnerados ja que, se é titu-
lar de uma marca mista (composta
por um elemento denominativo e
um desenho), o direito marcario se
estende sobre ambos elementos
grafico e denominativo e, portanto,
afeta o direito de propriedade do
art. 17 Constituicdo Nacional (CN).

A Sentenca de Primeira Instancia
deu parcialmente lugar a demanda
porque declarou a nulidade da de-
negatoria do INPI. O juiz considerou
qgue Ovinto era titular ha mais de 30
anos da marca mista TUNUYAN na
classe 33, antes de que entrasse
em vigéncia o Tratado ADPIC e a lei
25 163 de protecao de IG pelo que
nao se podia considerar que Ovinto
tivesse agido de ma fé ao fazer o
novo pedido. Além disso, era loégico
que o titular quisesse modernizar
ou atualizar sua marca do ponto de
vista grafico. No entanto, a senten-
ca ndo anula o artigo 3 da Resolu-
céo 32/2002 do INV que reconhece
a |G TUNUYAN, tampouco se resol-
ve a questdo da inconstitucionalida-
de apresentada. Recorrem as par-
tes e em especial o INPI considera
que o novo pedido de marca deve
ser analisado segundo a legislacao
gue protege as IG.

O caso vai a Camara e a Camara
faz uma exaustiva analise cronol6-
gica da legislacéo aplicavel.

No que se refere a nomes geo-
graficos, temos a lei de marcas
prévia ao tratado ADPIC que tem
a proibicao de registrar Denomina-
coes de Origem (DO) como marcas.

Apos isso vem a lei 24 425 (1995)
que ratifica o Acordo sobre os as-
pectos dos Direitos de Propriedade

! Carol A. O'Donnell ¢ membro do escritério Marval, O'Farrell & Mairal desde 1993. Especializou-se na
area de Propriedade Industrial assessorando principalmente na matéria de marcas e temas relacionados
a protegio de Indicagdes Geograficas e Denominagées de Origem. E advogada formada pela Faculdade
de Direito e Ciéncias Sociais da Universidad de Buenos Aires no ano de 1991. Assistiu a cursos de
pos-graduagio sobre Propriedade Intelectual na Universidad de Buenos Aires. Em 2003 completou um
curso de pos-graduagao em Direito da Propriedade Intelectual na Universidad de Palermo de Buenos
Aires. Participou como expositora em seminarios sobre direito de Marcas e publicou artigos relacio-
nados a Indicagoes Geograficas e Denominagdes de Origem, especialmente. Também ¢é agente da pro-
priedade industrial. Membro da Asociacion Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (AAAPT)
e do Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal.
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Intelectual relacionados com o Co-
meércio, da Organiza¢do Mundial do
Comércio (OMC), -ADPIC-. O acor-
do mudou o regime internacional
da Propriedade Intelectual porque
introduziu estandares minimos de
protecé@o dos direitos de Proprieda-
de Intelectual, que tém que ser res-
peitados por todos os paises mem-
bros da OMC.

Como consequéncia do tratado
ADPIC, ¢ ditada a lei de designa-
¢éo de vinhos 25 163 (de protecao
e registro de IG para vinhos e pro-
dutos de origem vinica), o INV dita
a Res. 23/99 com um padréo de lu-
gares que podem aplicar a ser uma
IG, e outra Resolugéo de INV rele-
vante no tema que nos ocupa que
€ a 32/02 que reconhece varias I1G,
sendo TUNUYAN uma delas.

As marcas registradas conserva-
réo sua validade e o Decreto 57/04
que regulamenta a lei de IG estabe-
lece que, quando o INPI tiver que
decidir se registra uma marca para
vinhos que estiver formada por um
nome geografico, deverd consultar
o INV se é viavel e o relatério que
o INV emitir, sera vinculante para o
INPI.

O que a Camara considera € que
as marcas apresentam diferencas
e agora ha uma extensao no que
se refere a protecdo da marca para
toda a classe 33 (antes se exce-
tuavam sidras), tratando-se pois
de uma nova-marca _pedida no dia
25/7/2003.

Com respeito a aplicacao das
leis envolvidas, fazendo uma repas-
sada no que acabamos de analisar
e especificamente no que se refere
ao que ADPIC diz, observa-se que
os membros da OMC de oficio ou a
pedido da parte e se sua legislacao
0 permitir, denegaréo ou invalidardo
o registro de uma marca que conti-
ver ou consistir em uma IG e que for
para produtos que ndo se origina-
rem no territério indicado, se 0 uso
dessa marca nesse membro puder
induzir a erro ao publico quanto ao
verdadeiro lugar de origem.

E acrescenta que as |G para vi-
nhos ou espirituosos vinicos rece-
bem uma protecao adicional, j& que

resulta suficiente para denegar o
registro de toda marca de fabrica ou
de comércio (que consistir em uma
IG de vinhos) ou para invalida-lo,
que o0s vinhos ou espirituosos nao
tenham a origem que corresponder
a |G (art. 23, paragrafo 2).

O Tratado como uma excecgéao
a isso (impedir o registro ou inva-
lida-lo) contempla a protecédo dos
direitos marcarios preexistentes,
quando tiverem sido adquiridos de
boa fé em duas situagdes (art. 24
inc. 5):

a) antes da data de aplicacao
destas disposicdes nesse Membro,
segundo o estabelecido na Parte
VI;

ou

b) antes de que a indicagédo geo-
grafica esteja protegida em seu
pais de origem;

A Cémara se pergunta: adqui-
riu-se um direito marcario de boa-
-fé sobre 0 novo pedido antes de
1/1/2000 (data em que se aplicaria
o ADPIC e prazo maximo de pai-
ses em desenvolvimento para ade-
quar-se a ADPIC) ou bem antes de
14/11/2002 (data da Res 32-02 que
reconhece a |G TUNUYAN)?

A Camara lembra que a lei de I1G
estabelece que a marca registrada
de boa-fé antes de que se torne IG,
mantera sua validade. Isto €, a lei
de IG protege as marcas que foram
registradas antes desta_lei (1999).
Dado que a marca TUNUYAN havia
sido registrada em.1941, a marca
estava devidamente protegida. De
qualquer maneira, o que a Camara
interpreta & que tal direito ndo pode
ser ampliado com modificagdes ou
atualizagbes da marca registrada,
razdo pela qual desestima a de-
manda.

Ovinto interpbs um recurso ex-
traordinario contra esta deciséo
que nao foi admitido pela Camara
porque a sentenca recorrida fazia
mérito de fato, prova ou direito co-
mum, como o é o relativo & interpre-
tacdo dos fatos que deram motivo
a resolucdo denegatéria de registro
e a identificacéo geogréfica (préprio
dos juizes da causa). Por isso Ovin-

to apresenta queixa ante a Supre-
ma Corte, ja que considera que o
que esta em crise é a interpretacao
de uma norma federal, estd em jogo
a interpretacdo da lei 25 163 em
contraposi¢cdo com a lei 22 362 e a
garantia do art. 17 da CN.

Finalmente, a Suprema Corte
(SC) declara a queixa inadmissivel
€ 0 assunto se encerra no més de
abril de 2017.

Uma nota chamativa no expe-
diente é que a Suprema Corte acei-
tou a intervencéo da apresentacao
de um Amicus Curiae ou Amigos do
Tribunal que foi pedida pela Asocia-
cion Internacional de Marcas, INTA,
que, se 0 recurso tivesse prospera-
do, teria dado sua opinido ao tribu-
nal sobre o caso.

Do ponto de vista marcério, o
caso é muito importante porque
senta um precedente que resolve
a questao debatida sobre qual é a
abrangéncia da marca registrada
antes da lei de IG, para ver de que
modo se harmonizam as normas
desta e a lei de marcas.

Vale lembrar como falamos no
comeco do artigo, que a regra é a
registrabilidade dos nomes geogra-
ficos como marcas, salvo que se-
jam: 1) denominagdes de origem;
2) indicagdes enganosas; 3) nomes
de uso comum.

No entanto, essa regra quanto a
registrabilidade de marcas compos-
tas por nomes geograéficos para dis-
tinguir bebidas alcodlicas mudou e
o ADPIC modificou o cenario.

Apesar de 0 avanco na protecao
das IG ter sido notavel nos ultimos
anos, ainda ha alguns aspectos a
serem uniformizados para evitar
que os direitos prévios sejam vulne-
rados, como 0 de uma marca regis-
trada antes da promulgacéo da lei
especial de protecao de IG.

De qualquer maneira, por tras de
uma marca ou de uma IG esta todo
o esforco de produtores, economias
regionais, empresas que requerem
que seus ativos intangiveis sejam
reconhecidos por sua reputacdo
e protegidos por seu agregado de
valor.
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INOVACOES & PATENTES NAS INDUSTRIAS
FARMACEUTICAS BRASILEIRAS

Leticia Khater Covesi'
Ana Claudia Dias de Oliveira?

RESUMO:

O presente artigo apresenta da-
dos estratégicos e exemplifica al-
gumas inovacgdes na area de Pro-
priedade Intelectual das industrias
farmacéuticas brasileiras. Serédo
apresentados dados sobre o0 uso de
oposicoes no Brasil e estratégias
utilizadas para extensdo do prazo
de vigéncia de patentes no Brasil.
Particularmente, o presente artigo
aborda o contexto da propriedade
industrial no Brasil e estratégias
utilizadas por empresas farmacéu-
ticas. Muitas disputas judiciais no
ambito da Propriedade Intelectual
reforcam a importancia de um pro-
fissional experiente e qualificado
nomeado pelo juiz para subsidiar
uma decisao robusta e inequivo-
ca. Como o tema é complexo, séo
poucos profissionais capacitados e
ainda existe bastante controvérsia
nas decisdes. A despeito das adver-
sidades no cenario econémico bra-
sileiro, 0 mercado farmacéutico ten-
de a ser promissor e a expectativa
de grandes resultados econdémicos
deve ser alinhada as estratégias de
cada empresa no investimento de
inovacdes e na politica de proprie-
dade intelectual a fim de garantir
seguranga juridica para o lanca-
mento de medicamentos inovado-
res e genéricos.

INTRODUCAO:

O gasto mundial total com medi-
camentos ja ultrapassava 1 trilhao
de délares em 2014. O crescimen-
to esperado na América Latina de
novas marcas de 2018 a 2021 esta
estimado entre 15-17 bilhdes de
dolares (QuintilesIMS, 2016, Natio-
nal Sales Perspective, Dec 2016;
Market Prognosis, Mar 2017 in La-
tin America World Review 2017). O
impacto da perda de exclusividade
previsto sera 50% maior nos proé-
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ximos 5 anos incluindo os medica-
mentos bioldgicos, cuja alta com-
plexidade justifica um investimento
maior. Em relacao ao mercado far-
macéutico brasileiro, é possivel afir-
mar que continuara crescendo no
préximos anos. As consultorias
QuintilesIMS e Close-Up estimam,
para 2018, um crescimento entre
6,9% a 9,3% do mercado farma-
céutico em faturamento e aproxi-
madamente 3,0% em unidades.
Estes dados foram apresentados
no Férum Expectativas 2018, rea-
lizado pelo Sindusfarma, no dia 09
de agosto de 2017.

Neste mercado téo significativo,
os direitos de propriedade intelec-
tual séo fatores estratégicos para a
economia e para o equilibrio entre o
investimento para o desenvolvimen-
to de medicamentos inovadores e
retorno esperado. Cabe considerar
que na area farmacéutica, os direi-
tos de propriedade intelectual obje-
tivam fomentar o motor da inovagéo
e a continuidade de investimentos
para desenvolver novos medica-
mentos, mas como contrapartida
aos privilégios de exploracao ha
que se considerar a contribuicao a
sociedade ao fim do monopdlio.

O presente artigo ndo pretende
explorar todas as formas de prote-
¢céo legal de propriedade intelec-
tual, mas objetiva mostrar algumas
oportunidades no Brasil em paten-
tes farmacéuticas.

Como patentes conferem direito
exclusivos e permitem o aumento
de preco para medicamentos, de-
vem ser concedidas sempre houver
mérito de fato, uma vez que o aces-
so a medicamentos acaba sendo
ampliado com a queda de preco
viabilizada pela entrada de concor-
rentes, quer sejam medicamentos
que conseguiram contornar paten-

tes vigentes ou nao protegidos por
patentes.

Em paises em desenvolvimento,
as patentes estimulam a pesquisa e
desenvolvimento de novos medica-
mentos, novas formas farmacéuti-
cas, NOVOS USOS € processos. Seus
efeitos sociais nos precos destes
medicamentos s&o atenuados pelo
papel dos estados e sistemas de se-
guro social (Carlos Correa, 2008).

Quando um paciente consome
um medicamento, muitas vezes nao
tem ideia de como pode ter sido di-
ficil coloca-lo no mercado. Além da
qualidade que é garantida pelos
inUmeros testes (estudos clinicos,
testes de bioequivaléncia, biodispo-
nibilidade dentre outros) realizados
antes que estes cheguem ao mer-
cado, estes medicamentos preci-
sam ser avaliados com relacdo a
liberdade de exploracdo comercial.
Isto implica em um extenso rela-
tério contendo todas as patentes
referentes a tecnologia através de
uma busca exaustiva em bancos de
dados nacionais e internacionais de
patentes.

Caso o produto a ser langado
seja inovador e passivel de pro-
tecdo, havera a possibilidade de
depositar um pedido de patente a
fim de conferir um monopolio tem-
porario que possibilite o retorno do
investimento neste desenvolvimen-
to. Muitas vezes é possivel discutir
com o0s pesquisadores estratégias
capazes de contornar patentes e
viabilizar um desenvolvimento ino-
vador o suficiente para um novo
deposito. Outras vezes o contorno
nao justifica um pedido de patente,
mas garante a liberdade de explo-
racdo comercial.

O presente artigo aborda o con-
texto da propriedade industrial no

' MBA em Gestao Empresarial pela FGV, Doutorado e Pés-Doutorado pela UNICAMP, Consultora de
Propriedade Intelectual e Inovagdo na I9PI e Perita Judicial.
% Consultora na IPI patentes, Perita Judicial e Conselheira do CGEN.
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Brasil e algumas estratégias ja uti-
lizadas para manter o monopdlio do
mercado e bloquear a entrada de
concorrentes.

A atual Lei de Propriedade In-
dustrial (Lei 9.279/96) (Brasil, 1996)
harmonizou a validade das patentes
de invencgao para 20 anos, a contar
da data de depésito, mas apresen-
tou algumas restricbes quanto ao
patenteamento, dentre eles, os ar-
tigos 10 e 18, que definem, respec-
tivamente, o que nao é considerado
invencdo e as matérias nao paten-
teaveis.

Conforme dispbe o art. 8° da LPI
e parte do art. 27 do Acordo TRIPS,
€ patenteavel a invengéo que apre-
sente novidade, atividade inventiva
e aplicacdo industrial. Adicional-
mente, a invencao deve ser sufi-
cientemente descrita, e caso envol-
va 0 uso de microrganismo, deve
ser feito o depdsito de amostra do
dito microrganismo em centros de-
positarios reconhecidos internacio-
nalmente.

A LPI inaugurou uma nova era
da propriedade industrial no Brasil.
O Brasil sempre demonstrou ser
um pais na vanguarda referente a
protecéo de invencgdes, tendo como
marco inicial o alvara do principe re-
gente de 1809, passando pela Con-
vencao da Unido de Paris (CUP) de
1883, até o Cbdigo de Propriedade
Industrial.n® 5772, de 1971.

Embora o TRIRS tenha-permiti-
do que paises em desenvolvimento
aproveitassem um periodo-de_tran-
sicdo até 2005 para internaliza-lo,
o Brasil utilizou muito pouco desse
mecanismo e publicou a LPl em
1996 (Lei 9.279/96). Com a publi-
cacgéo da LPI, surgiu um novo tipo
de pedido de patente, a patente Pi-
peline, existente apenas no Brasil.
Os artigos 229 ao 244, sobre as dis-
posicbes transitorias, regulamen-
taram a situacdo dos pedidos de
patentes em curso relativos a area
farmacéutica. Esses pedidos pipe-
lines reconheciam patentes que ja
tinham sido concedidas em outros
paises, porém sem comercializa-
¢ao no Brasil, antes da promulga-
¢ao da LPI, ou seja, antes de 1997.

As diferencas entre o pedido pipeli-
ne e o pedido normal s&o: 1) no pe-
dido pipeline, a vigéncia da patente
se da 20 anos a partir da data do
primeiro depésito internacional ou
da prioridade, o que vier primeiro,
enquanto no pedido de patente nor-
mal, o prazo de vigéncia & de 20
anos da data de seu deposito; 2) o
pedido pipeline ndao é examinado,
mas revalidado e concedido a partir
da concessao do pedido de paten-
te correspondente no exterior (néo
havendo desenvolvimento no Brasil
até a data de depdsito).

Segundo a WIPO (2011), 77%
dos pedidos de patentes farmacéu-
ticas depositadas mundialmente
durante o periodo de 1995 a 2006
€ de exclusividade de 6 paises: Es-
tados Unidos, Japao, Reino Unido,
Alemanha e Suica.

Desta maneira, nota-se que
nestes 22 anos de vigéncia da LPI
muitas licdes ja foram aprendidas,
mas ha ainda muito a se aprender.
O tema & complexo e o impacto a
sociedade justificam o estudo cons-
tante de profissionais dedicados a
area.

A seguir serdo discutidas algu-
mas estratégias ja utilizadas para
a extensdo de monopodlio na area
farmacéutica.

ESTRATEGIAS PARA PROR-
ROGAR A EXCLUSIVIDADE

I. Evergreening:~Semeadura de
novos pedidos para manter o mo-
nopodlio “sempre verde”

No Brasil, ocorre um mecanis-
mo conhecido popularmente como
Evergreening. Evergreening nao é
um conceito formal do direito de pa-
tentes, sendo melhor compreendido
como uma ideia usada para se refe-
rir as inlmeras maneiras em que 0s
titulares de patentes farmacéuticas
usam a lei e processos regulatorios
relacionados para estender seus
direitos de propriedade intelectual.

Uma das interpretacdes de Ever-
greening refere-se a uma variedade
de estratégias juridicas e de nego6-
cios, através da qual os produtores

de tecnologia com patentes sobre
produtos que estdo prestes a expi-
rar se articulam e depositam novas
patentes (FAUNCE, 2007).

O processo de Evergreening
pode ainda envolver aspectos es-
pecificos do direito de patentes
e direito comercial internacional.
Evergreening através de Linkage
refere-se ao processo pelo qual as
agéncias reguladoras sado obriga-
das a ligar a sua avaliagdo normal
com uma avaliacdo sobre se um
produto genérico iminente pode
infringir uma patente existente ou
ndao. Exemplos destas manobras
podem ser observados nos de-
pésitos de pedidos de patentes
referentes a novas composi¢des
farmacéuticas, novos usos farma-
céuticos, formas polimérficas, for-
mas de dosagem, processos dentre
outros. Como exemplos praticos, os
produtos Nexium (esomeprazol) da
AstraZeneca possui mais de 30 de-
pésitos de pedidos de patentes; o
Liptor (atorvastatina) da Pfizer com
pelo menos 10 depositos de pedi-
dos de patentes de formas polimor-
ficas; Lexapro (escitalopram) da
Lundbeck com pelo menos 5 pedi-
dos reivindicando novas indica¢des
terapéuticas, dentre muitos outros.
O medicamento inovador para o
tratamento da hepatite C, sofosbu-
vir, possui pelo menos 15 pedidos
de patente depositados no Brasil.

Estas patentes secundarias re-
tardam a entrada dos produtos ge-
néricos no mercado e minimizam
os efeitos desta introducéo, além
de ter reflexos importantes nas poli-
ticas de saude. Uma das ferramen-
tas executoras do Evergreening é
0 depésito de pedidos de patentes
sem atividade inventiva, dentre
elas, algumas consideradas triviais
ou secundarias.

De acordo com Sampat & Sha-
dlen (2015), patentes farmacéuti-
cas secundarias sdo novas paten-
tes de medicamentos ja existentes,
tais como formas estruturais alter-
nativas de moléculas conhecidas,
formulacdes e composicdes revisa-
das, dosagem ou novos usos médi-
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cos. Segundo os autores, hd uma
patente primaria que cobre o com-
posto de origem e diversas paten-
tes secundarias. Como, na maioria
dos casos, as patentes secundarias
serdao concedidas posteriormente
a concessao da patente primaria,
elas irao expandir o prazo de mono-
pélio do produto em si, aumentando
0s custos do mesmo e restringindo
0 acesso (Howard, 2007; Amin &
Kesselheim, 2012).

Algumas ferramentas técnicas
que podem ser utilizadas para mini-
mizar o Evergreening séo os subsi-
dios técnicos ao exame de pedidos
de patentes, os pedidos de nulida-
de de patentes, os laudos técnicos
submetidos ao judiciario e o amicus
curiae.

Os subsidios técnicos ao exame
de pedidos de patentes sao defini-
dos conforme o artigo 31 da LPI,
que diz que “publicado o pedido de
patente e até o final do exame, sera
facultada a apresentacéo, pelos in-
teressados, de documentos e infor-
magcodes para subsidiarem o exame”.
A nulidade é definida no Capitulo VI
da LPI e podera ser instaurada de
oficio ou mediante requerimento de
qualquer pessoa com legitimo inte-
resse, no prazo de 6 (seis) meses
contados da concesséao da patente.
Os laudos técnicos sao laudos ela-
borados por um expert no assun-
to detalhando a analise do pedido
de patente e o cumprimento dos
requisitos de patenteabilidade. O
amicus curiae, ou “amigo da curia”
ou “amigo da corte”, vem do direito
romano, onde tinha a fungéo de ser
um colaborador neutro do magistra-
do quando a resolu¢do do quadro
envolvia questdes nao estritamen-
te juridicas, sendo sua obrigacéo
ser leal aos juizes (Bueno, 2006).
De acordo com Brasil & Barbosa
(2008), empresas internacionais
com o intuito de ampliar os direitos
de suas patentes passaram a ter
como meta alterar decisdes admi-
nistrativas dadas corretamente pelo
INPI.

Como a concessao de uma pa-
tente pode ter impacto negativo
no acesso ao objeto patenteado,
por poder restringir a concorréncia
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e limitar a op¢cdo de compra a um
Unico fornecedor, possibilitando as-
sim, a pratica de precos elevados
diante da situacdo de monopdlio
juridico temporario, alguns pesos e
contrapesos devem ser aplicados.
No caso dos produtos farmacéuti-
cos, por exemplo, a concessao da
patente dificulta a efetivacdo de
politicas publicas na area da sau-
de, além de restringir 0 acesso a
tratamento adequado para grande
parte da populacéo, em razéo dos
altos precos cobrados pelo detentor
da patente. Assim, o periodo de vi-
géncia da patente deve ser limitado
ao estabelecido em acordos pelos
paises em ambito internacional,
nao sendo permitido qualquer tipo
de extensao.

O Acordo TRIPS da OMC
estabelece um patamar minimo de
vigéncia das patentes em 20 anos.
Qualquer prazo além desse periodo
altera o sistema de troca entre o in-
teresse publico e o interesse priva-
do, estabelecido entre a sociedade
e o titular da patente, e vai além do
obrigatério estipulado pelas obriga-
cOes internacionais assumidas pelo
Brasil na area de patentes.

Il. Artigo 40 da LPI e o atraso
no exame

A lei brasileira de patentes atual-
mente estabelece que o prazo de
vigéncia de uma patente de inven-
¢éo é de 20 anos contados da data
de depésito ou 10 anos contados
da data de concessao, em caso de
demora na concessdo da patente
(paragrafo Unico do art. 40 da Lei
de Patentes).

O uso do paragrafo Unico do ar-
tigo 40 da LPI € uma das ferramen-
tas mais utilizadas atualmente para
expandir prazos de vigéncia:

“Art. 40. A patente de invencao
vigorara pelo prazo de 20 (vinte)
anos e a de modelo de utilidade
pelo prazo 15 (quinze) anos con-
tados da data de deposito.

Paragrafo Unico. O prazo de vi-
géncia ndo sera inferior a 10 (dez)
anos para a patente de invencao e
a 7 (sete) anos para a patente de
modelo de utilidade, a contar da
data de concessao, ressalvada a
hipétese de o INPI estar impedido
de proceder ao exame de mérito
do pedido, por pendéncia judicial
comprovada ou por motivo de for-
¢a maior.”

Assim, caso haja uma diferenca
de mais de 10 anos entre a data de
deposito e a data de concesséo, a
vigéncia da patente sera de mais de
20 anos contatos a partir da data de
deposito. Ou seja, o paragrafo uni-
co do artigo 40 da Lei de Patentes
cria, a partir da inoperancia do INPI,
a possibilidade de uma extenséo
nao razoavel no prazo de protecdo
conferido pela patente, em detri-
mento do interesse publico.

Para exemplificar, digamos que
um pedido de patente tenha sido
depositado no INPI em dezembro
de 2000 (Pedido A). Em 2005, a
empresa deposita outro pedido com
uma molécula derivada da primeira
molécula (Pedido B) e, em 2010,
faz outro depoésito, desta vez plei-
teando uma formulacdo contendo
a formula Markush que inclui ndo
s6 os dois compostos ja reivindica-
dos, como também diversos outros
compostos alternativos (Pedido C).
O pedido A, se concedido, teria vi-
géncia de protecéo até 2020. En-
tretanto, o pedido B seria vigente
até 2025 e o pedido C até 2030. Ou
seja, o pedido de patente conten-
do o medicamento em si ja geraria
uma expectativa de direito desde
2000, tendo vigéncia do pedido C
até 2030. Assim, esse exemplo de
caso teria uma protecéo do pedido
de, pelo menos, uns 30 anos, ou
seja, 10 anos a mais do término da
vigéncia do pedido da primeira mo-
lécula.

Assim, de acordo com o Para-
grafo unico do art. 40, se o INPI de-
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2 Consultora na IPI patentes, Perita Judicial e Conselheira do CGEN.



Revista ASPI - Artigos

morar 15 anos para conceder uma
patente de invenc&o para um medi-
camento, a patente vigorara por 25
anos. Durante o periodo de vigén-
cia de uma patente, seja ela conce-
dida com base no paragrafo Unico
do Art. 40 ou ndo, nenhum genérico
referente a este medicamento po-
dera ser langado no mercado sem
atingir direitos de terceiros, ou seja,
ela ja estara usufruindo da exclusi-
vidade no mercado mesmo antes
do julgamento de seu mérito.

Na esfera administrativa, embora
a politica atual do INPI esteja em-
penhada em promover a reducao
do backlog, dentre outras reestru-
turacbes administrativas, ainda ha
um impacto relevante no desenvol-
vimento de novos produtos para o
setor industrial brasileiro bem como
para a politica nacional de saude
publica atinente ao acesso a medi-
camentos.

lll. Alegacao de infracdes pa-
tentaria por equivaléncia

A LPI prevé no artigo 186 (trans-
crito abaixo) que a infracao patenta-
ria ndo esta restrita ao literalmente
reivindicado, possibilitando inter-
pretacbes abusivas.

“Art. 186. Os crimes deste Ca-
pitulo caracterizam-se ainda que
a violacdo nao atinja todas as
reivindicacdes da patente ou se
restrinja a utilizacao de meios
equivalentes..ao objeto da pa-
tente.”(grifamos)

Para avaliar equivaléncia paten-
taria € necessario realizar a analise
da matéria sob protecéo e tal infra-
¢ao deve ser tecnicamente compro-
vada. Sendo este exame aplicado
a todos os ramos da industria, por
nao ser um privilégio exclusivo da
industria farmacéutica, os parame-
tros técnicos de analise ndo deve-
riam se confundir com a analise
de equivaléncia farmacéutica e/ou
bioequivaléncia.

Tem sido pratica juridica muito
utilizada a alegacéo da confuséo
entre equivaléncia patentaria e far-
macéutica. Esta manobra busca
sugerir que uma equivaléncia far-
macéutica corresponde a uma equi-

valéncia patentaria, de modo que,
em havendo qualquer patente de
formulagcdo para um medicamento
dito de referéncia o seu genérico
estara infringindo a patente do me-
dicamento de referéncia.

IV. Pericia em acdes judiciais
de Propriedade Intelectual

Muitas disputas judiciais no am-
bito da Propriedade Intelectual re-
forcam a importédncia de um pro-
fissional experiente e qualificado
nomeado pelo juiz para subsidiar
uma decisédo robusta e inequivo-
ca. Como o tema ainda é recente
no Brasil, sdo poucos profissionais
capacitados e ainda existe bastante
controvérsia nas decisoes. Quando
hé alegacéo de violagédo de paten-
tes ha dentro das empresas grande
temor quanto a pena prevista da
LPI que pode resultar em multa ou
detencédo de 1 a 3 meses:

“Art. 184. Comete crime contra
patente de invengéo ou de modelo
de utilidade quem:

| - exporta, vende, expde ou
oferece a venda, tem em estoque,
oculta ou recebe, para utilizacdo
com fins econémicos, produto fa-
bricado com violagdo de patente
de invencdo ou de modelo de uti-
lidade, ou obtido por meio ou pro-
cesso patenteado; ou

Il - importa produto que seja
objeto de patente de invencao ou
de modelo de-utilidade ou obtido
por meio ou processo patenteado
no Pais, para os fins_previstos no
inciso_anterior;7€ que nao tenha
sido colocado no mercado externo
diretamente pelo titular da patente
ou com seu consentimento.

Pena - detencéo, de 1 (um)a 3
(trés) meses, ou multa.”

Para avaliar se ha de fato infra-
¢éo, peritos e assistentes técnicos
precisam nao apenas de noc¢des
basicas de Propriedade Intelec-
tual, mas também de experiéncia
no mercado farmacéutico. Desta
maneira sera um profissional capaz
de ndo apenas tecnicamente, mas
com experiéncia capaz de validar a
luz da LPI o alcance da patente a

qual se alega violagé&o.

A grande dificuldade nesta area
€ que muitas vezes o perito nomea-
do & um especialista sem treina-
mento com as particularidades de
uma patente.

Cabe ressaltar que o foco de um
especialista no assunto atuando
como perito ou assistente técnico
deve considerar que os limites téc-
nicos da patente, circunscritos pe-
las reivindicacdes, sdo os existen-
tes no relatorio descritivo.

Assim, a propriedade intelectual
pertinente est4d necessariamente
contida no relatoério cujo objetivo pri-
mario & a definicdo do espaco rei-
vindicavel (Denis Barbosa, 2004).

Cabe lembrar que o alcance
da reivindicacdo nao €&, necessa-
riamente, formal e literal e tanto a
violagdo parcial quanto a de fato-
res equivalentes é criminalmente
punivel. Portanto, o perito tem de
ficar atento, ao responder as que-
sitacbes que lhe forem propostas,
para manter a objetividade que lhe
€ exigivel, sem cair na tentagcéo de
presumir que as semelhancas ou
identidades sejam em si mesmas
reprovaveis ou ilicitas (Denis Bar-
bosa, 2004). Como o tema é com-
plexo, sdo poucos profissionais ca-
pacitados e ainda existe bastante
controvérsia nas decisoes.

Todavia, este € um campo de
atuacdo que merece atengdo uma
vez que o mercado farmacéuti-
co tende a ser promissor e a ex-
pectativa de grandes resultados
econbmicos deve ser alinhada as
estratégias de cada empresa no in-
vestimento de inovagbes e na poli-
tica de propriedade intelectual a fim
de garantir seguranca juridica para
o lancamento de medicamentos
inovadores e genéricos.
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UTILIZANDO PATENTES
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Andlise do desenvolvimento tec-
nolégico a partir de documentos de
patentes: um estudo de caso em
processos de biolixiviacdo

Abstract: An analysis of the
technological ~ development  in
bioleaching area, using patent
documents, showed that China and
Australia are the main countries
where companies fill  patent
applications. Regarding to owners,
they are concentrated in a small
group of 4 companies. In Brazil,
there are few patent documents,
signalizing that the country is not
an important market of patent
protection.

O uso de buscas de patentes
como ferramenta para analises
tecnoldgicas é pouco explorado na
literatura. As buscas por documen-
tos de patentes podem trazer uma
série de informacgdes. Um unico do-
cumento de patente pode prover in-
formacbes de carater juridico, das
quais se ressaltam: (i) seu status
legal: se é um pedido de patente ou
de-uma-patente concedida-e;-algu-
mas vezes, o estagio-de processa-
mento do pedido ‘de patente junto
ao escritério no qualfoi depositado
e (i) o pais no qual foi deposita-
do, ou ainda, todos os paises nos
quais ha documentos de sua fami-
lia. Esse segundo aspecto indica
territorialidade, item fundamental
pois 0 monopdlio conferido pela pa-
tente concedida é restrito aos pai-
ses nos quais ela foi depositada.
Além dos aspectos juridicos, exis-
tem as informagdes tecnoldgicas
contidas no documento de patente.
Essas informacgdes quando lidas e
interpretadas por pessoas que tém
conhecimento na area tecnol6gica
em questao, sdo a ferramenta-cha-
ve para o0 uso de documentos de
patentes como fontes de informa-
¢ao tecnolbgica !

Aimportancia das patentes como
fonte de informacdo tecnologica
€ incontestavel. O uso da patente
como fonte para gerar nova tec-
nologia esta relacionado ao apor-
te de informagdes, principalmente
quando se fazem necessarias ao
detalhamento em diferentes fases
do processo de producéo da tecno-
logia e, por isso, nessas ocasides
demandadas. A fonte de informa-
céo alia-se a outras fontes espon-
tdneas e, da combinagéo, surge
uma informagé&o diferenciada, com
caracteristicas anteriores, poden-
do servir ou n&o para nova paten-
te. Do conhecimento produzido, o
maior percentual encontra-se divul-
gado em publicagbes cientificas e
outra parte disponibilizada em do-
cumentos de patentes. Parametros
comparativos entre os dois tipos de
documentos revelam que a paten-
te descreve detalhes e relaciona
documentos similares que tornam
fonte de informagéo tecnologica. O
estudo das anterioridades tecnol6-
gicas evita dispéndio de capital in-
telectual, financeiro e de tempo 2.

O documento de patente iden-
tifica com clareza as datas de
prioridade e de concessao da car-
ta-patente, os inventores, os titula-
res-proprietarios, seus.enderecos,
dentre outras informacgdes, possibi-
litando um conhecimento imediato
da“sua situacao legal e facilitando
o contato ou a obtencao de know-
-how especifico .

Varias possibilidades de uso dos
documentos de patentes como fon-
te de informacao tecnologica po-
dem ser encontradas €

+ Patentes recém-publicadas
podem atuar como indicadores do
estado-da-arte, apresentando in-
formagé@o mais recente num dado
setor da técnica.

+ A andlise pontual de um con-
junto de patentes de um dado se-
tor industrial, originadas de um ou
varios paises, pode indicar tendén-
cias na evolucéo desse setor.

+ Uma analise de cunho tempo-
ral pode ser realizada sobre um
conjunto de patentes de um de-
terminado setor industrial, indican-
do como tem sido sua evolucéo e
apontando novos caminhos de de-
senvolvimento, para 0s quais po-
dem ser direcionados os esforcos
de modernizagéo da industria.

+ Informagéo quanto aos efetivos
direitos da protecao patentéaria vi-
gentes em determinado pais, par-
ticularmente para evitar violacoes
da patente.

* No caso de uma negociacéo de
transferéncia de tecnologia, o co-
nhecimento das patentes permite
a identificagéo tanto de alternativas
técnicas para o atendimento das
necessidades da industria, quanto
de empresas capacitadas no setor
considerado.

Diante da continua necessidade
de inovar frente aos desafios am-
bientais, competitivos e até mesmo
de disponibilidade de minerais para
serem tratados pelos processos
tradicionais, a biolixiviagao foi se-
lecionada para esse estudo por se
tratar de um processo alternativo
utilizado pela industria mineral.

1 Engenheira Quimica (UFMG), com Mestrado em Engenharia de Materiais (UFOP) e Especializagao
em Gestdo de Negocios (FGV-SP). Ingressou na Vale S.A. em 2008 como Engenheira de Processos, atu-
ando no Centro de Desenvolvimento Mineral - CDM, em projetos nas dreas de hidrometalurgia Cu, Ni,
Fe, PGM, Ti, Terras Raras e Biolixiviacdo. Desde 2012 trabalha na area de Tecnologia e Inovagio com
foco em Propriedade Intelectual e Inteligéncia Tecnoldgica: analise técnica de processos inovadores
desenvolvidos na empresa; gestdo dos processos de patentes da Vale global; elaboracio de analises de
patenteabilidade; redagao de pedidos de patentes; estudos de inteligéncia tecnolégica e monitoramento
de competidores. Anteriormente trabalhou na Magnesita (refratarios e siderurgia) e na Kraft Foods

Brasil (sucos Maguary).
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A biolixiviagdo ocupa um impor-
tante e cada vez mais representa-
tivo lugar em se tratando de tecno-
logias disponiveis para mineragao.
Nesse processo, bactérias utilizam
sulfetos metalicos como fonte de
energia, levando a solubilizagao de
metais. O género Acidithiobacillus
€ formado por bactérias acidofilas
(vivem em pH acido de 0 a 4) e as
espécies mais utilizadas em pro-
cessos de biolixiviagdo sdo: Acidi-
thiobacillus ferroxidans e Acidithio-
bacillus thiooxidans.

Metodologia

Diante do exposto, foi realizada
uma analise do desenvolvimento
tecnolégico relacionado a area de
biolixiviagdo, no cenario nacional e
mundial, utilizando documentos de
patentes. A base de dados de pa-
tentes escolhida para a realizacao
desse trabalho foi a Thomson Inno-
vation®, que é uma ferramenta de
busca de dados de patentes, fre-
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quentemente utilizada por agentes
de patentes e por técnicos da area
de P&D&I de grandes empresas.

A estratégia utilizada para a bus-
ca de patentes foi a partir da Clas-
sificacéo Internacional de Patentes
(CIP), que consiste na classifica-
céo de todas as areas da tecnolo-
gia que define bem o campo tecno-
l6gico a ser buscado. O presente
trabalho utilizou a CIP C22B 3/18,
por ser o grupo correspondente a
“Extracéo de compostos metalicos
de minérios ou concentrados por
processos a Umido por lixiviacao
com o auxilio de micro-organismos
ou enzimas, p. ex., bactérias ou
algas”. Nao houve nenhuma outra
restricdo de busca, inclusive néo
houve delimitagéo temporal. A bus-
ca foi realizada em 30/08/2014 e,
portanto, foram considerados todos
0s documentos anteriores a essa
data.
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Resultados

O resultado obtido consistiu num
total de 3.549 documentos de pa-
tente depositados em todo o mun-
do, representando 1.076 familias
de patentes. Considera-se uma
familia de patentes o conjunto de
documentos de patente publicados
em diferentes paises relacionados
com uma mesma invencgao [4]. Os
documentos de patentes foram ex-
portados para uma planilha excel,
onde foi realizado todo o tratamen-
to dos dados.

China, Australia, EUA e Cana-
da sdo os principais paises onde
os titulares vém depositando seus
documentos de patentes, também
considerados “mercados de prote-
¢céo” de tecnologias de biolixivia-
¢éo, conforme Figura 1. Em contra-
partida no Brasil foram depositados
apenas 55 pedidos de patentes.

Figura 1 - Principais mercados de protecao: nimero absoluto de documentos de patentes

A Figura 2 mostra a real atrati-
vidade dos principais mercados na
area de biolixiviagéo, ou seja, quan-
tos foram os depoésitos de pedidos
de patentes realizados por estran-
geiros em cada principal mercado/
pais. Para isso, foi considerado o
numero total de depésitos subtrai-
do do numero de depdsitos realiza-
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dos por residentes do proprio pais,
de acordo com o cédigo do pais do
numero de prioridade.

Na China, que possui 0 maior
numero de depésitos (501), apenas
98 documentos de patentes foram
depositados por estrangeiros, o
que corresponde a 20%. Isso sig-

nifica que 403 documentos de pa-
tentes foram originados no proéprio
pais, ou seja, 80% dos depositos
foram realizados por residentes.
Esse parametro evidencia que a
China pode ndo ser um mercado
atrativo para paises estrangeiros.
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Figura 2 - Principais mercados de protecao: numero absoluto de documentos de patentes depositados por estrangeiros

Assim como a China, os Estados
Unidos também apresentam um
percentual maior de depdsitos por
residentes: 61% equivalentes a 250
documentos de patentes. Conse-
quentemente, o percentual de de-
pésitos por estrangeiros € de 39%.

A Australia, que é o pais com o
segundo maior numero de depd-
sitos de patentes de biolixiviacao
no mundo, totalizando 466 docu-
mentos de patentes, possui 355

documentos depositados por es-
trangeiros, ou seja, 76% de todos
os depoésitos. Isso mostra que a
Australia, além de ser um impor-
tante gerador de tecnologias, € um
mercado de grande importancia
nesse segmento tecnoldgico, pois
um numero significativo de empre-
sas/instituicoes estrangeiras optam
em proteger seus inventos também
na Australia.

A Figura 3 sumariza a evolugéo

temporal dos depoésitos de pedidos
de patentes de biolixiviagao. Ob-
serva-se crescente linha de ten-
déncia. Para os ultimos anos (2013
e 2014), os valores apresentados
nao representam o numero total de
documentos depositados no perio-
do por questdes de obrigatoriedade
do periodo de sigilo dos documen-
tos. Além disso, € comum haver um
atraso de indexacao nas bases de,
pelo menos, dois anos.

a0

My

]

20

a0 -+

e o de docurmenios depalentes

30
20

10

o lewzifa.
EEEET

1962

I- 0,7645x

2ﬂ13_|l
2014 — 1

ggEd

2010
1
012

Figura 3 - Evolucao temporal dos depésitos de documentos de patentes no mundo
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Em 24 de outubro de 1955, foi
depositado nos Estados Unidos o
pedido de patente US 2,829,964
intitulado “Cyclic leaching process
employing iron oxidizing bacteria”
da empresa Kennecott Copper
Corporation. A patente foi concedi-
da em 1958 e é interessante res-
saltar que 0 mesmo fluxograma de
processo reivindicado é utilizado
até hoje, com apenas pequenas al-
teracoes.

A analise dos documentos de
patentes levou a constatagéo de
que apenas 4 empresas/institui-
cbes depositantes de familias de
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patentes de biolixiviagdo possuem
quase 50% de familias de patentes
com relacédo ao total avaliado. A
principal empresa depositante é a
chinesa Beijing Nonferrous Metals.
Em seguida, aparece a australia-
na BHP Billiton, a também chinesa
Central South University, e a japo-
nesa Nippon Mining.

O mapeamento das tecnolo-
gias desses titulares mostrou que
a maioria dos documentos de pa-
tentes da BHP Billiton se refere a
processos de biolixiviagdo de sulfe-
tos em geral, principalmente cobre
e niquel, destacando: biolixiviagdo

1]

m Baljing Norferrous  m Cenitral South Unke

v

de calcopirita, de minério lateritico,
biolixiviacéo utilizando solucao sa-
lina, e métodos de aproveitamento
de calor. Amaioria dos documentos
de patentes da Beijing Nonferrous
Metals e da Central South Univer-
sity se referem a métodos de ma-
nipulacdo e cultivo de bactérias,
geracdo de inbculo ou registro de
novas cepas. E a maior parte do-
cumentos de patentes da Nippon
Mining se refere a métodos de re-
cuperacdo de metais a partir de
efluente ou rejeito. A Figura 4 apre-
senta a evolucdo temporal desses
depositos.

Wil
BRoi R oA

p=on Mining

Figura 4 - Evolugdo temporal dos depésitos realizados pelas principais empresas/instituicdes

As familias de patentes da BHP
Billiton concentram-se nos primei-
ros anos apresentados no grafico
e, ainda, ha picos de depositos
em 1999 e 2001. Entretanto, apds
2010 nao houve mais ocorréncias
de pedidos de patentes da referida
empresa; provavelmente seja de-
vido ao fechamento do centro de
pesquisas da BHP Billiton ocorrido
nessa época. As demais empresas
iniciaram seus depoésitos em 2002
e prosseguiram ao longo dos anos.
A Central South University é titu-
lar das familias de patentes mais
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recentes, pois somente essa insti-
tuicdo realizou depositos nos anos
2012, 2013 e 2014.

Passando o foco para o cenario
da biolixiviagcao no Brasil, verificou-
-se que apenas 55 documentos
de patentes foram depositados no
pais. A situacdo legal - ou status
- de cada documento no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) foi avaliada e esta apresen-
tada pela Figura 5. A grande maio-
ria dos documentos de patentes
depositados nas décadas de 70,

80 e 90, ja se encontra em domi-
nio publico, pois ja se passaram 20
anos desde a data de deposito des-
ses 18 documentos, destacados na
cor cinza na Figura 5. Houve tam-
bém situacdes de abandono de do-
cumentos de patente por parte dos
titulares, totalizando 18 documen-
tos. Observa-se que 6 pedidos de
patentes foram indeferidos.
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No Brasil ha apenas 2 patentes,
classificadas de acordo com a CIP
C22B3/18, que foram concedidas e
permanecem em vigor. Além disso,
existem ainda 11 pedidos de paten-
te em analise pelo INPl. Somando
esses numeros pode-se considerar
que, atualmente, ha apenas 13 do-
cumentos de patentes validos no
Brasil, classificados de acordo com
a CIP C22B3/18.

Os documentos de patentes
BR199714799A (“Processo de fito-
mineragao de niquel cobalto e outros
metais do solo”), BR199915206A
(“Recuperacao de metais do solo”)
e BRPI1001989A2 (“Processo de
bioxidacao de residuos industriais”)
nao se referem a processos de bio-
lixiviagcdo. O INPI, e demais 6rgéos
oficiais como o World Intellectual
Property  Organization (WIPQ),
classificam equivocadamente
essa patente de acordo com a CIP
C22B3/18. Além disso, a tecnolo-
gia descrita por BR199915206A é
praticamente a mesma descrita na
patente BR199714799A, cujos titu-
lares s&o 0s mesmos.

Com relagéo a redagéo dos pe-
didos de patente, observa-se que
alguns textos provavelmente ndo
foram revisados por um hidrome-
talurgista, pois existem muitos ter-
mos técnicos escritos de forma
incorreta, indicando sérios proble-
mas de tradugdo, inclusive nos
titulos. Exemplos de documentos

que apresentaram esse problema
sao: BR200314355A (“Métodos de
controle de processo de lixiviacao
de um monte, de aumento da tem-
peratura do monte de material para
lixiviacdo do mesmo e de determi-
nagcédo da configuracdo de monte
6tima”), BRPI0607889A2 (“Método
para a recuperacao de ouro a partir
de concentrado de sulfito”) e BR-
P10609478A2 (“Lixivia de montes
de minérios de sulfeto”). Observa-
-se que alguns desses documentos
séo de titularidade de grandes mul-
tinacionais.

Conclusao

O documento de patente é de
fato uma importante fonte de infor-
macao tecnoldgica. Entretanto é
recomendavel que, paralelamente,
sejam utilizadas outras ferramentas
e fontes de informacéo, tais como
andlise e monitoramento de artigos
cientificos e noticias, construcao de
cenarios, opinido de especialistas,
dentre outros. Essas ferramentas
sdo complementares e, quanto
maior o numero de fontes de infor-
macao tecnoldgica, mais ampla e
completa tende a ser a analise glo-
bal do assunto. Além disso, a utili-
zacdo exclusiva da Classificacdo
Internacional de Patentes, pode
limitar a gama de resultados obti-
dos, uma vez que os 6rgaos oficiais
de patentes nem sempre adotam a
CIP mais adequada para determi-
nado documento de patente.

Com relacgéo aos titulares de do-
cumentos de patentes de biolixivia-
¢éo, o monopdlio das 4 empresas/
instituicbes (BHP Billiton, Beijing
Nonferrous Metals, Central South
University e Nippon Mining) sugere
fortemente que especialistas inte-
ressados em pesquisar sobre tec-
nologias relacionadas a biolixivia-
cao devem monitorar essas quatro
empresas no que tange a geracao
de conhecimento técnico por meio
de patentes.

Ao avaliar especificamente o
cenario do Brasil, observou-se um
numero reduzido de documentos
de patentes, o que sinaliza que o
pais ndo esta sendo considerado
um importante mercado de prote-
céo para patentes de biolixiviacao
por empresas e/ou instituicbes de
pesquisa. Essa questéo é de extre-
ma importancia para os profissio-
nais que trabalham com P&D, pois
indica a possibilidade de utilizar e
até mesmo aperfeicoar, dentro do
Brasil, tecnologias descritas em
patentes que n&do tenham sido de-
positados nesse pais. Além disso, 0
Brasil possui pequena participacao
na geraga@o de conhecimento técni-
Cco, a partir de patentes, na area de
biolixiviag&o.
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AMPARO LEGISLATIVO AO
CONJUNTO-IMAGEM  (TRADE
DRESS); DANO PRESUMIDO
(STY)

“RECURSO ESPECIAL. PRO-
PRIEDADE INDUSTRIAL. CON-
CORRENCIA DESLEAL. VIOLA-
CAO DE TRADE DRESS. ACAO
COMINATORIA E DE REPARA-
CAO POR ATO ILICITO. PROTE-
CAO DO CONJUNTO-IMAGEM.
LEI DE PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL E CODIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. FUNCIO-
NALIDADE, DISTINTIVIDADE E
CONFUSAO OU ASSOCIACAO
INDEVIDA. PRESSUPOSTOS.
PREMISSAS FATICAS ASSEN-
TADAS PELOS JUIZOS DE ORI-
GEM. VALORACAO JURIDICA DA
PROVA. NECESSIDADE DE RE-
PARACAO DO DANO MATERIAL.

1 - Ac¢do ajuizada em 10/5/2016.
Recurso especial interpos-
to em 16/6/2015 e encaminha-
do a Relatora em 25/8/2016.

2 - O proposito recursal € definir
se a importacéo e a comercializa-
céo, pela recorrida, dos motores
estacionarios Motomil 168F confi-
gura pratica de concorréncia des-
leal, em razdo de sua similaridade
com aqueles fabricados pelas re-
correntes sob a marca Honda GX.

3 - A despeito da auséncia de ex-
pressa previsdo no ordenamento
juridico patrio acerca da protecéao
ao trade dress, é inegavel que o
arcabougo legal brasileiro confe-
re amparo ao conjunto-imagem,
sobretudo porque sua usurpacao
encontra ébice na repressédo da
concorréncia  desleal. Incidén-
cia de normas de direito de pro-
priedade industrial, de direito do
consumidor e do Cdbdigo Civil.

72

Jurisprudénciale[oL BRI IEIS

4 - Aaparéncia extrinseca identifica-
dora de determinado bem ou servi-
¢o nédo confere direitos absolutos a
seu titular sobre o respectivo conjun-
to-imagem, sendo necessaria a de-
finicdo de determinados requisitos
a serem observados para garantia
da protegéo juridica, como os que
dizem respeito a funcionalidade, a
distintividade e a possibilidade de
confusdo ou associacdo indevida.

5 - Valoragao juridica das premis-
sas faticas incontroversas assenta-
das pelos juizos de origem que nao
esbarra no 6bice da Siimula 7/STJ.

6-Os danos suportados pelas recor-
rentes decorrem de violagéo come-
tida ao direito legalmente tutelado
de exploracédo exclusiva do conjun-
to-imagem por elas desenvolvido.

7 - O prejuizo causado prescin-
de de comprovagéo, pois se con-
substancia na prépria violagdo do
direito, derivando da natureza da
conduta perpetrada. A demonstra-
¢éo do dano se confunde com a de-
monstracéo da existéncia do fato,
Cuja ocorréncia € premissa assen-
tada, devendo o montante ser apu-
rado em liquidacdo de sentenca.
8 - Recurso especial provido.”
(REsp 1677787/SC, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA)

MARCAS EVOCATIVAS E TEO-
RIA DO SECONDARY MEANING
(TRF-2)

“PROCESSO CIVIL - PROPRIE-
DADE INDUSTRIAL: PROVA PE-
RICIAL — MARCAS EVOCATIVAS
- MOROCCANOIL - TEORIA DA
SECONDARY MEANING - INDI-
CACAQ FALSA DE ORIGEM - MI-
TIGACAO DO DIREITO A EXCLU-
SIVIDADE - APOSTILAMENTO.

I — A prova pericial, segundo o
art. 420 do CPC/1973 e o art. 464

do CPC/2015, consiste em exa-
me - pericia que se realiza sobre
bens mobveis e pessoas -, vistoria
- pericia sobre bens imoéveis - ou
avaliacdo - pericia realizada com
0 objetivo de aferir o valor de de-
terminado bem, direito ou obriga-
¢cdo -, ndo sendo admissivel para
a analise da distintividade de mar-
ca, tanta originaria quanto pelo
segundo significado, em que se
prescinde de atuacdo de perito.

Il - Marcas fracas ou evocativas,
que constituem expressdo de uso
comum, de pouca originalidade
e sem suficiente forma distinti-
va atraem a mitigacdo da regra
de exclusividade do registro e
podem conviver com outras se-
melhantes. Precedentes do STJ.

Il - O STJ adotou o entendimento
de mitigacdo da regra de exclusi-
vidade do registro e possibilidade
de convivéncia com outras seme-
Ihantes em caso de registro de
expressao nao comum no verna-
culo, mas corriqueira no idioma de
origem - Agint no REsp 1.338.834/
SP, rel. min. Luis Felipe Salomé&o,
4% Turma, DJe de 23/02/2017 -.

IV — O segundo significado - secon-
dary meaning -, também conheci-
do como distintividade adquirida,
advém do significado conquista-
do pela marca perante os consu-
midores em decorréncia de suas
experiéncias com a marca e dos
investimentos em  publicidade,
porém n&o obsta o livre uso dos
signos no sentido denotativo que
Ilhe é préprio, podendo ser aferida
pelo conjunto probatério carrea-
do aos autos do processo judicial.

V - Os signos que formam a marca
registrada - "MOROCCAN" e "OIL"
- ndo tém qualquer pretensdo de
fazerem indicagéo falsa de origem
e nao retiram da comunidade mar-
roquina o direito de utiliza-los em
produtos que se utilizam do éleo de



Revista ASPI - Jurisprudéncia

argan, evocando sua procedéncia.

VI - Apelacdes conhecidas e néo
providas"

(TRF-2, Apelagcao n°. 0014526-
12.2014.4.02.5101, 22 Turma Espe-
cializada, Des. Rel. Marcello Gra-
nado, j. em 27.2.2018)

AFINIDADE ENTRE MARCAS
INSERIDAS NO MESMO MACRO-
SEGMENTO (TRF-2)

“APELACOES.  PROPRIEDA-
DE INDUSTRIAL. CONFLITO EN-
TRE MARCAS MISTAS “FASA-
NO”. MARCAS SEMELHANTES
DENTRO DO MESMO MACROS-
SEGMENTO DE PRODUTOS
DE LUXO. POSSIBILIDADE DE
CONFUSAO. IMPOSSIBILIDA-
DE DE CONVIVENCIA. VIOLA-
CAO AO ART. 124, XIX, DA LPI.
APELACOES DESPROVIDAS.

| — A demanda trata do conflito
entre as seguintes marcas mis-
tas contendo o termo “FASANO”.

Il — Ha nitida colidéncia entre as
marcas em conflito, na medida em
que sao extremamente semelhan-
tes e os produtos comercializados
pelas partes estdo inseridos em
mercados afins dentro do macros-
segmento de produtos de luxo. Ha,
portanto, risco de confusdo, em
violacdo ao art. 124, XIX, da LPI.

Il — Importante a informacéo trazida
pela apelada de que a Sra. Barbara
Cristina Soares Henriques da Mat-
ta, socia da apelante, participa de
outras sociedades cujos homes so-
ciais também reproduzem conheci-
das marcas de luxo, como TIFFANY
OPTICA LTDA — ME, LANCOME
PARIS EYEWEAR COMERCIO
DE PRODUTOS OPTICOS e VIC-
TOR LAUREN OPTICA LTDA.

IV — Apela¢des desprovidas.”

(TRF-2, Apelacao n°. 0055261-
58.2012.4.02.5101, 22 Turma Espe-
cializada, Des. Rel. Marcello Gra-
nado, j. em 18.6.2018)

STREAMING DE MUSICA E SI-
MULCASTING (STJ)

‘RECURSO ESPECIAL. DIREI-
TO AUTORAL. TRANSMISSAO
TELEVISIVA. INTERNET. DISPO-
NIBILIZACAO DE OBRAS MUSI-
CAIS. TECNOLOGIA STREAMING.
WEBCASTING E SIMULCASTING.

EXECUGAO PUBLICA. CONFIGU-
RACAO. COBRANGA DE DIREI-
TOS AUTORAIS. ECAD. POSSIBI-
LIDADE. SIMULCASTING. MEIO
AUTONOMO DE UTILIZAGAO
DE OBRAS INTELECTUAIS. CO-
BRANCA DE DIREITOS AUTO-
RAIS. NOVO FATO GERADOR.
TABELAS DE PRECOS. FIXA-
CAO PELO ECAD. VALIDADE.
LEI N° 12.853/2013 E DECRE-
TO N° 8.469/2015. VIGENCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a sa-
ber se a transmisséo televisiva
via internet nas modalidades web-
casting e simulcasting (tecnologia
streaming) se configura execucao
publica de obras musicais apta a
gerar o recolhimento de direitos
autorais pelo ECAD e se a trans-
missdo de musicas na modalidade
simulcasting constitui meio aut6-
nomo de uso de obra intelectual,
caracterizando novo fato gerador
de cobranga de direitos autorais.

2. De acordo com os arts. 5°, inciso
Il, e 68, §§ 2° e 3°, da Lei Autoral,
€ possivel afirmar que o streaming
€ uma das modalidades previstas
em lei pela qual as obras musicais
e fonogramas sao transmitidos e
que a internet é local de frequéncia
coletiva, caracterizando-se, desse
modo, a execugdo como publica.
Precedente da Segunda Secéo.

3. O critério utilizado pelo legislador
para determinar a autorizacdo de
uso pelo titular do direito autoral pre-
visto no art. 31 da Lei n° 9.610/1998
esta relacionado com a modalidade
de utilizagéo e ndo com o conteu-
do em si considerado. Assim, no
caso do simulcasting, a despeito de
0 conteudo transmitido ser o mes-
mo, 0S canais de transmissdo séo
distintos e, portanto, independentes
entre si, tornando exigivel novo con-
sentimento para utilizacéo e crian-
do novo fato gerador de cobranga
de direitos autorais pelo ECAD.

4. As alteragbes promovidas
pela Lei n° 12.853/2013 a Lei n°
9.610/1998 nao modificaram o
ambito de atuacdo do ECAD, que
permanece competente para fixar
precos e efetuar a cobranca e a
distribuicdo dos direitos autorais.

5. O inicio da vigéncia do Regula-
mento de Arrecadagédo e das ta-
belas de precos em conformidade
€com 0s novos critérios a serem ob-

servados para a formacgéo do valor
a ser cobrado para a utilizagéo das
obras e fonogramas, previstos na
Lei n® 12.853/2013 e no Decreto n°
8.469/2015, ocorre em 21/9/2015,
de modo que consideram-se validas
as tabelas anteriores até tal data.

10. Recurso especial provido.”

(REsp 1567780/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA)

CONCORRENCIA DESLEAL E
SOFTWARES (TJ-SP)

“PROPRIEDADE INTELEC-
TUAL. Programa de computador.
Empresa desenvolvedora de soft-
wares de gestdo de empresas do
ramo de alimentos e bebidas. Im-
putacéo na inicial da pratica de de-
senvolvimento, por empregados da
empresa, de softwares para con-
correr no mesmo nicho de merca-
do, durante o horéario de trabalho e
mediante reproducdes de arquivos
dos programas da empregadora.
Pericia constatou distincao entre
0s codigos-fonte dos programas
de computador das partes, a in-
firmar a tese de contrafacdo. Por
outro lado, deteccao de inimeros
componentes do software dos réus
em estacao de trabalho da empre-
gadora, muito semelhantes aos do
programa da autora. Circunsténcias
a indicar que o programa dos réus
foi desenvolvido durante o horario
de trabalho, nas dependéncias da
empregadora e mediante cOpias de
diversos arquivos. Perda da titulari-
dade dos direitos sobre o software
desenvolvido nessas condigdes.
Art. 4°, §2°, da Lei n° 9.609/98. Con-
corréncia desleal das empresas
rés. Desvio de clientela a partir do
desenvolvimento de software com
base em informacgdes obtidas ilici-
tamente pelos réus quando eram
empregados da autora. Manuten-
¢ado da indenizagdo de danos ma-
teriais, estimados em cem vezes o
valor de um software similar comer-
cializado pela autora. Danos morais
afastados. Auséncia de abalo a di-
reitos de personalidade da autora.
Sucumbéncia reciproca. Recursos
parcialmente providos.”

(TJSP, Apelagédo n°. 0136736-
12.2006.8.26.0100, 1 Camara de
Direito Privado, Des. Rel. Francisco
Loureiro)
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DESAFIO ARGO

Més/Ano Julgamento:
FEVEREIRO/2018

Representacdo n°: 246/17, em
recurso ordinario

Autor(a): GM do Brasil
Anunciante: Fiat Chrysler

Relator(a): Conselheiros Paulo
Chueiri e Sirley Fabiann Cordeiro de
Lima

Camara: Sétima Camara e Camara
Especial de Recursos

Deciséo: Sustacéo e adverténcia

Fundamentos: Artigos 1°, 3°, 4°, 5°,
17, 23, 27, 32 € 50, letras "a" e "¢",
do Cédigo

Resumo: Campanha denominada
"Desafio Argo - Compare o Fiat Argo
com seus principais concorrentes e

descubra porque ele deve ser seu
novo carro", combinando insercoes
em TV e internet e material de ponto
de venda do Fiat, atraiu reclamacéo
no Conar da GM do Brasil. A cam-
panha propunha teste aos consumi-
dores e tecia comparacdes entre o
recém-lancado Argo e modelos con-
correntes Chevrolet Onix e Hyundai
HB20, tendo sido considerada irre-
gular pela denunciante por se utilizar
de autos em condigées diferentes de
quilometragem e ano de fabricagéo.
A GM informou que visitou conces-
sionarias da Fiat e constatou que o
Onix disponivel para o teste proposto
n&o era do mesmo ano de fabricacéo
e modelo equivalente ao do Argo.
A GM queixou-se também de infor-
macdes comparativas em material
publicitario impresso com informa-
¢bes que considerou incongruentes,
capazes de levar os consumidores a
engano.

A Fiat respondeu os termos da
denuncia, considerando que o pro-
poésito da campanha foi o de levar ao

conhecimento do publico as qualida-
des do seu novo modelo. Contestou,
ainda, os documentos trazidos ao
processo pela GM. Reuniao de con-
ciliacdo entre as partes promovida
pelo Conar nao resultou em acordo.

O relator aceitou os argumentos
da GM, considerando que os docu-
mentos juntados por ela comprovam
comparagéo irregular. Por isso, pro-
pbs a sustacdo, incluindo material de
ponto de venda remanescente nas
concessionarias. Seu voto foi aceito
por unanimidade.

A Fiat recorreu da decisao, re-
pisando seus argumentos iniciais,
mas eles nao foram acolhidos pela
relatora do recurso. Ela ndo apenas
confirmou a decis&o inicial como a
agravou com a recomendacgdo de
adverténcia a Fiat, pelo nao cumpri-
mento imediato da decisao de pri-
meira instancia. Seu voto foi aceito
por unanimidade
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Montaury Pimenta
Machado
Vieirade Mello

EXCELENCIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL

CONTE COM UM TIME DE ESPECIALISTAS
E UM ESCRITORIO PREMIADO PARA
ENCONTRAR SOLUCOES DIFERENCIADAS

BRASIL

RIQ DE JANEIRO = SAO PAULO
www.montaury.com.br
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