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Infracoes de Propriedade Industrial

Marcelo Alberto Chaves Villas

Juiz de Direito da Vara Criminal de Itaborai

Os desafios atuais no combate a infragoes de propriedade industrial
esbarram na brandura com a qual o legislador infraconstitucional graduou
as lesoes aos bens juridicos consubstanciados nos bens de propriedade indus-
trial, pois, apesar de ter tipificado tais lesdes como crimes previstos em legis-
la¢io especial, a op¢ao legislativa para o modo de exercicio da persecugio pe-
nal e escalonamento das punigoes dos delitos contra a propriedade industrial
é quase uma chancela estatal 4 impunidade ante a natureza de tais violagoes,
vez que a pirataria, nome roméantico para tais tipos de violagio, consiste em
um fenémeno global, sendo, portanto, tal fenomenologia constatada nos
mesmos moldes de outros crimes organizados em escala global, a exemplo
do tréfico ilicito de drogas e contrabando de armas de fogo.

Assim, de forma inteiramente equivocada e dissociada da realidade
que estd subjacente as infragdes contra a propriedade industrial, o legisla-
dor infraconstitucional sopesou tais lesdes como sendo de menor potencial
ofensivo, enganando-se quanto ao meio adotado de criminalizagao das vio-
lagoes a propriedade industrial, vez que a opgao acolhida nao se faz suficiente
para a protegao proficiente dos aludidos bens juridicos. Ademais, a forma de
persecugdo penal em juizo (agdes penais publicas de iniciativa privada) aos
violadores da ditas infracoes é um ébice a proficua repressdo a pirataria, pois
sopesa os interesses tuteldveis como sendo de ordem privada.

E indubitével que o principio da intervengio minima do Estado na
esfera penal orienta e limita o poder incriminador e punitivo do Estado,
vez que o Direito Penal é a ultima ratio, isto ¢é, deve atuar somente quando
os demais ramos do Direito demonstrarem a insuficiéncia de, por si s6s,
tutelarem eficazmente os bens relevantes da vida do individuo e da prépria
sociedade. Assim, como preconiza o penalista Maurach em sua obra “Tra-
tado de Derecho Penal”: “na selecio dos recursos préprios do Estado, o
Direito Penal deve representar a ultima ratio legis, encontrar-se em ultimo
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lugar e entrar somente quando resulta indispensdvel para a manutengao da
ordem juridica’, razio pela qual o Direito Penal assume fun¢io subsidid-
ria, sendo que sua intervengao s6 se justifica quando fracassaram as demais
formas de tutela do bem juridico previstas em demais ramos do direito.

Todavia, sem embargo de a propriedade industrial ter sido selecio-
nada como tuteldvel pelo Direito Penal, os critérios de valoracio dos bens
de propriedade industrial feitos pelo legislador para a incriminagao de suas
violagoes colide com a importincia de tais bens para o desenvolvimento so-
cial e econdmico de uma nacio, sendo reveladora da desproporcionalidade
entre a gravidade das infragoes, a propriedade industrial e a modicidade da
intervengio estatal. Tal modicidade é tao despropositada que nio é dema-
siado asseverar-se uma quase adog¢ao implicita do principio da bagatela na
seletividade primdria das punigoes as infragoes a propriedade industrial. A
insignificAncia com a qual o tema ¢ tratado na esfera penal ¢ reveladora de
um quase desprestigio estatal aos institutos do Direito Industrial, sopesados
a bagatela em comparacio a tutela de outros bens de natureza similar.

Nio é demasiado, assim, explanar-se, & mingua, os institutos que
compdem a propriedade industrial, tecendo consideragdes sobre as suas
origens e ordem de classificagio em nosso Ordenamento, com o escopo de
tragar um paralelo entre as violagoes a propriedade industrial e as violagoes
a bens tutelados por outros ramos do Direito.

Inicialmente, insta entao elucidar que a propriedade industrial abran-
ge os bens que integram a empresa, assim considerada a no¢ao juridica da
empresa como a organizagio dos fatores da produgao para exercicio de
uma atividade, posta a funcionar pelo empresdrio, conforme conceituagio
precisa do inclito Professor de Direito Comercial Rubens Requizo em sua
consagrada obra Curso de Direito Comercial, 1° Volume, Saraiva, 192
ed., p. 57. Destarte, a empresa, um conceito abstrato, classificado como
exercicio da atividade produtiva do empresario, constitui-se, portanto, em
objeto de direito, posta sob tutela juridica.

Da tutela juridica da empresa exsurge o Direito Empresarial como
sendo o Direito das Empresas, o ramo que tutela a atividade empresarial,
consoante o conceito subjetivo moderno do Direito Comercial.

Historicamente, o Direito Comercial surgiu, de forma fragmen-
tada, na baixa Idade Média, pelo desenvolvimento do trdfico mercantil,

1 Maurach, Reinhart. Tratado de Derecho Penal, trad. Juan Cérdoba Roda, Barcelona, E. Ariel, 1962, t. 1, p. 31.



Série Aperfeicoamento de Magistrados 3 © Semindrio Desafios Atuais no Combate a Infracoes de Propriedade Industrial 1 3 3

embora na antiguidade houvesse regras rudimentares de Direito que re-
gulavam certas atividades econdmicas. Para exemplificar, na Roma antiga
a atividade comercial era considerada oficio degradante, sendo proibida
por lei aos senadores e patricios, razio pela qual um ambiente juridico e
social tao avesso as prdticas comerciais engendrou o movimento de unido
dos comerciantes, através de organizagdes de classe denominadas colégios.
Com a intensificacdo do comércio na baixa Idade Média, que moldava o
surgimento da denominada cidade medieval, mais tarde denominada de
burgo, em contraste as aglutinacoes humanas sob a égide do regime feudal,
os comerciantes passam a se organizar em corporagdes de mercadores, que
obtém grande prestigio e poderes politicos, a ponto de conquistarem a
autonomia para alguns centros comerciais, a exemplo de Veneza, Florenga,
Génova e outras cidades na peninsula itdlica, repetindo-se tal fend6meno
em toda Europa Ocidental.

Com efeito, com a ascensao politica dos comerciantes cristalizada na
autonomia de seus centros comerciais, os estatutos de suas corporagoes, em
muitos casos, passam a se confundir com os estatutos da prépria cidade,
donde se inicia entdo a sistematizacao do ramo do direito que passou a se
denominar Direito Comercial.

Sob o prisma histérico, com a evolugao da atividade comercial, surge
o Direito Industrial como subdivisio do Direito Comercial, ora denomi-
nado modernamente como Direito Empresarial, mormente ante o incre-
mento da atividade comercial na Inglaterra, um século antes da primeira
fase da Revolu¢io Industrial, com a edi¢ao do Statute of Monopolies, em
1623, quando, pela primeira vez na Histéria, a Coroa Inglesa concedia ao
inventor o monopdlio sobre a exploragio de descobertas tecnolégicas, com
escopo precipuo de prestigiar as inovagdes nas técnicas, utensilios e ferra-
mentas de produgio. Fator que foi essencial para a motivagio da segunda
Revolugao Tecnoldgica processada na civilizagdo humana, com o estimulo
a que o espirito humano fizesse novas pesquisas, inovagoes e descobertas.
Consequentemente, ante ao pioneirismo do direito inglés no 4mbito da
tutela juridica aos inventos, aliada a outros fatores de evolugio econdmica,
verificou-se, justamente, na Inglaterra, a partir de meados do século XVIII,
a Revolugao Industrial que veio a modificar a hist6ria humana.

Naio ¢ despicienda, portanto, a afirmac¢io de que a tutela propiciada
pelo Direito é um dos fatores cruciais para o desenvolvimento da atividade
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humana, sendo a atividade econémica, que pode ser definida como o fator
da subsisténcia do homem, um dos campos predominantes de sua ativida-
de, que molda, por conseguinte, os campos politicos, sociais, cientificos,
tecnoldgicos, antropoldgicos e culturais. Seguindo-se entio o exemplo da
Inglaterra, a Constituigao dos Estados Unidos (1787), um dos marcos da
positivagao do Direito Constitucional, passou a atribuir ao Poder Legislati-
vo da Unido poderes para assegurar aos inventores, por prazo determinado,
o direito sobre a exclusividade da invencao, tendo sido editada a lei cor-
respondente jd em 1790, o que também explica, a partir dai, os enormes
avangos econdmicos e tecnolégicos processados naquele pais, que veio a se
tornar, apés a Primeira Grande Guerra, a Nnagao que passou a liderar a ativi-
dade econdmica no Ocidente e onde se iniciou a terceira Revolugao Tecno-
l6gica processada na humanidade, a saber, o avango das telecomunicagoes
e da informdtica, que engendrou uma sociedade pds-moderna, tese que
se amolda perfeitamente no pensamento do célebre autor futurista Alvin
TofHer, concretizado no seu Best Seller “The Third Wave”, escrito em 1980.

A Franga foi o terceiro pais a legislar sobre o direito dos inventores,
em 1991, destacando-se na evolu¢io do Direito Industrial, pois foi naque-
le pais que se realizou, em 1883, a Convencio Internacional, denominada
Uniio de Paris, do qual o Brasil foi signatdrio, que teve o escopo de decla-
rar os principios da disciplina da propriedade industrial. Posteriormente, a
convencao foi revista em Bruxelas (1900), Londres (1934), Lisboa (1958)
e Estocolmo (1967). A Convengio de Paris adotou o conceito amplo de
propriedade industrial, inserindo neste campo nao sé os direitos dos in-
ventores, como também as marcas e outros sinais distintivos da atividade
econdmica.

O artigo 1° da aludida Convengao preceituava que: ‘@ protecio a
propriedade industrial tem por objeto as patentes de invengdo, os modelos de
utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fibrica ou de co-
mércio, as marcas de servigo, o nome comercial e as indicagées de proveniéncia
ou denominagio de origem, bem como a repressio da concorréncia desleal”.

No Brasil, quando a corte portuguesa aqui se encontrava em razao
da invasio de Napoledo a Portugal, o Principe Regente baixou varias me-
didas para o desentrave comercial insito a nova categoria do pais de Reino
Unido, e nao mais de mera colonia, estando dentre tais medidas o reconhe-
cimento do direito dos inventores ao privilégio da exclusividade, por 14
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anos, sobre as invengoes registradas na Junta Real do Comércio. Destarte,
o Brasil, para a doutrina autorizada, foi o quarto pais na histéria do Direito
Industrial a disciplinar o direito dos inventores. A partir da independéncia,
todas as Constituigdes que se seguiram passaram a prever o reconhecimen-
to do direito dos inventores, editando-se a primeira em 1830, em obser-
vancia a Constitui¢ao do Império. Nao obstante, o Brasil, originariamente,
disciplinava em separado as invengoes e as marcas, sendo que a primeira lei
sobre marcas surgiu s6 em 1875, em resposta a representagio ao governo
feita por Ruy Barbosa, que, em demanda judicial, ndo obtivera sucesso na
defesa da marca de um cliente seu, por falta até entdo de uma legislacio
que tutelasse tal bem.

A posteriori, outras leis foram editadas em separado, uma sobre pa-
tentes, em 1882, e, em 1887 e 1904, outras sobre marcas. Em 1923 ¢
criado entdo a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, 6rgao que pas-
sou a centralizar administrativamente as questoes atinentes a propriedade
industrial, tanto em relagao as patentes de inven¢io, quanto em relagio
as marcas. Assim, s6 em 1945 surge o Cddigo de Propriedade Industrial
(Decreto-lei n° 7.903/45), disciplinando, em conjunto, as patentes de in-
vencio e as marcas. Depois, nesse campo, foram muitas as reformas que se
seguiram (Decreto-lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967, Decreto-lei n°
1.005, de 21 de outubro de 1969 e Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de

1971, quando j4 havia sido criado o atual Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial).

A vigente Lei da Propriedade Industrial (Lei n°© 9.279/96) disciplina
as invencoes, desenhos industriais, marcas, indicagoes geograficas e a con-
corréncia desleal, nao tratando, contudo, do nome empresarial, instituto
cuja disciplina ¢é feita pela lei do registro de empresas (Lei n® 8.934/94), o
que rejeita assim o conceito amplo de propriedade industrial estabelecido
pela Uniao de Paris. Urge asseverar que a matéria concernente a proprie-
dade industrial tem sede constitucional, sendo, obviamente, matéria de
natureza constitucional, tendo sido a propriedade industrial al¢cada entio
pelo poder constituinte origindrio a uma das garantias individuais, a saber,
a garantia da tutela legal a direito tdo relevante para o desenvolvimento
social e econémico, conforme prevé o inciso XXIX, do artigo 5°, da Cons-
tituicao Federal: @ lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
tempordrio para sua utilizacdo, bem como protecdo as criagoes industriais, a
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propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, ten-
do em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do
Pais”. Note-se que o texto constitucional segue o conceito amplo da Unido
de Paris para a propriedade industrial, incluindo na matéria o nome e os
sinais distintivos, vez que a legislagao infraconstitucional é que estabelece
tratamento diferenciado entre patentes de inveng¢do e marcas, insertas no
denominado Cédigo de Propriedade Industrial e 0 nome comercial, disci-
plinado por legislacio diversa.

O Direito Industrial pode ser classificado como sendo o ramo do
Direito Empresarial que tutela os bens de propriedade industrial, a saber,
as patentes de inven¢io, o modelo de utilidade, o desenho industrial e as
marcas de industria e comércio, que podem ser também classificadas como
marcas de produtos, e as marcas de servico, o nome empresarial etc. Estri-
tamente, nos moldes do denominado Cédigo de Propriedade Industrial,
sa0 definidos como bens da propriedade industrial a inveng¢do, o modelo
de utilidade, o desenho industrial e a marca.

Os bens de propriedade industrial podem também ser classificados
como bens incorpdreos. Assim, como bens imateriais os objetos de pro-
priedade industrial tutelados pelo Direito integram o que a doutrina deno-
mina de propriedade intelectual, numa conceituagio que enfoca a imate-
rialidade de tais bens e a origem dos mesmos, situada na obra do espirito
humano, em suma, no produto do exercicio de aptidoes de criatividade
feito pelos titulares dos respectivos direitos. Assim, a propriedade intelec-
tual abrange, além dos bens de propriedade industrial, o direito autoral,
cuja tutela segue disciplina diversa.

Importante frisar ainda que o Cédigo Civil, no que concerne a pro-
priedade intelectual, preceitua no seu artigo 83, inciso III, que: “Conside-
ram-se moveis para os efeitos legais: os direitos pessoais de cardter patrimo-
nial e respectivas a¢oes”. Nestes termos, seguindo-se a sistemdtica adotada
pela lei geral para a classificagio dos bens, a Lei n° 9.610/98, que regula
os direitos autorais, preceitua no seu artigo 3° que: “QOs direitos autorais
reputam-se, para os efeitos legais, bens méveis”. De igual modo, a Lei n°
9.279/96, que regula os direitos e obrigacoes relativos a propriedade indus-
trial, no seu artigo 5° prescreve que: “Consideram-se bens méveis, para os
efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”.

Esclarecida a classificacao do Direito Industrial e, situados os bens
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de propriedade industrial em nosso Ordenamento Pitrio, cumpre tecer
algumas consideragoes sobre a natureza especifica de cada um dos bens de
propriedade industrial tutelados por nosso Direito, e os requisitos legais es-
pecificos em relacio a cada um desses bens para obtengao da dita protecao
legal pelos respectivos titulares.

Em primeiro lugar, cabe tecer consideragbes sobre a invencao,
seguindo-se assim a ordem de classificacao dos bens de propriedade in-
dustrial feita pela Lei n® 9.279/96 em seu artigo 2°. Assim, a inven¢ao d4
azo ao direito do inventor, que se funda no direito natural deste titular a
obter a patente, isto é, o reconhecimento do Estado ao privilégio de uso
exclusivo da invengao. Desse modo, a inveng¢io nio patenteada perante
o ente autdrquico, a saber, perante o INPI (Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial), ndo proporciona ao inventor o uso monopolistico
decorrente do privilégio. Por vias de consequéncia, a obten¢ao da patente
de invenc¢io tem o efeito constitutivo, pois, na falta deste ato adminis-
trativo, nao subsiste o direito de exploragio, assegurado pelo privilégio
concedido pelo Estado.

Para a invengio ser patentedvel, a lei estabelece os seguintes requi-
sitos: a) novidade; b) atividade inventiva; c¢) industriabilidade; d) desim-
pedimento. Por novidade, exige-se que a inveng¢do nao tenha precedente,
sendo considerada nova a inven¢io quando nio compreendida no estado
de técnica, reputando-se o estado de técnica como sendo aquele que abran-
ge todos os conhecimentos a que pode ter acesso qualquer pessoa, especial-
mente os estudiosos de um determinado tema cientifico ou tecnolégico.
O segundo requisito ¢ a atividade inventiva, isto quer dizer, a inven¢io,
que além de ndo estar compreendida no estado de técnica, nao pode ela
derivar de forma simples dos conhecimentos nela reunidos, sendo neces-
sdrio que a invengao redunde de um verdadeiro engenho, a saber, de um
ato de criacdo intelectual extremamente elaborado. O terceiro requisito da
patenteabilidade, a industriabilidade, traduz-se na possibilidade de utiliza-
¢a0 ou produgio do invento por qualquer tipo de inddstria. Tal requisito
nada tem a ver com a viabilidade econémica da produgao do invento, mas
sim com a existéncia dos conhecimentos técnicos necessdrios a fabricacao
do invento. Assim, se o pedido de patente descreve invento cuja industria-
lizacao demanda a realizagao de outros inventos ainda inexistentes, embora
previsiveis, falta-lhe entdo o requisito da industriabilidade.
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O ultimo requisito da patenteabilidade é o desimpedimento, a sa-
ber, hd invengbes que, embora novas, inventivas e industrializdveis, nio
podem receber a tutela da patente por razdes de ordem publica. A Lei n°
9.279/96 em seu artigo 18 preceitua que nao pode ser patentedvel a inven-
¢ao que for contrdria 2 moral, aos bons costumes e a seguranga, 2 ordem
e 4 sadde pdblica, bem como nao pode ser patentedvel a invengao que
envolva substincias, matérias, misturas, elementos ou produtos resultantes
da transformagio do nucleo atdémico, incluindo a modificagio de suas pro-
priedades e os processos respectivos. Por fim, a inven¢io nio pode envolver
seres vivos, ou parte deles, excepcionando-se a patente de organismos vivos
transgeénicos.

Nessa esteira, ndo seria leviano discorrer que a tradi¢ao brasileira na
protegao aos bens industriais é de parciménia em relagio a importancia do
direito industrial, pois, embora a matéria tenha sido inserta dentre uma das
garantias constitucionais pelo Constitui¢ao Federal de 1988, até a edi¢ao
da Lei n°® 9.279/96, a lei anterior de propriedade industrial entao vigente
no Brasil, excluia-se da prote¢io industrial a inven¢ao dos medicamentos.
Sopesava-se entdo que a invengao de um novo remédio era uma questao de
ordem publica, atinente a satide publica, de tal abrangéncia, que a todos os
empresarios interessados, e nao somente ao inventor, era facultado fabricd-
lo. A atual legislagiao de propriedade industrial, que nio mais abrange tal
tipo de impedimento 4 concessao de patentes aos inventos farmacéuticos,
é decorrente, portanto, de enormes pressoes internacionais sofridas pelo
Estado brasileiro, vez que o fundamento anterior para o aludido ébice le-
gal, consubstanciado no discurso da ampla acessibilidade da populagao aos
avancos da ciéncia, na drea dos medicamentos, encobria, em verdade, uma
grande demagogia lesiva aos esforcos mundiais no campo das pesquisas
médicas.

Ora, aquele que apenas se apropria dos resultados de pesquisas
alheias, sem pagar royalties ao inventor, tem o verdadeiro privilégio de co-
mercializar o produto desenvolvido por outrem, por preco inferior ao pra-
ticado pela prépria industria responsdvel pelo invento, atuando, assim, em
flagrante concorréncia desleal da qual redunda, em médio e longo prazo,
no desestimulo da industria inventiva em criar novos produtos, vez que, na
falta de tutela legal, nao haverd garantia de retorno de novos investimentos
em pesquisa e avangos cientificos. O que, ao final, prejudicard ao préprio
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consumidor, ou seja, a prépria populagio que sempre almeja avangos no
campo da satde publica.

Em consequéncia, ante as fortes pressdes internacionais sofridas pelo
Brasil em decorréncia da parcimonia dispensada até entdo pela legislagio
no 4mbito dos inventos medicinais, o legislador infraconstitucional, com
o advento da novel Lei de Propriedade Industrial, sopesou de forma bem
mais contundente a gravidade da pirataria existente neste campo, crucial
para sadide publica, vindo a editar a Lei n° 9.677/98, que alterou a redagao
do capur do artigo 273 do Cédigo Penal e seus subseqiientes paragrafos. Tal
lei tipificou com proficiéncia a conduta de falsificar, corromper, adulterar ou
alterar produto destinado a fins terapéuticos ou medicinais, e sancionou com
severidade a aludida conduta de contetdo tipico variado, inserindo inclusive
entre o rol dos crimes hediondos as falsificacoes e adulteracoes de produtos
terapéuticos e medicinais.

Em prosseguimento, outro bem industrial que é patentedvel é o mo-
delo de utilidade, entendendo-se por modelo de utilidade o aperfeicoa-
mento da invengao. Assim, a Lei de Propriedade Industrial define em seu
artigo 9° o modelo de utilidade como sendo “o objeto de uso prético, ou
parte deste, suscetivel de aplicagao industrial, que apresente nova forma ou
disposigao, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional
no seu uso ou em sua fabrica¢ao”. Os requisitos para concessio da patente
do modelo de utilidade sdo os mesmo exigiveis para a obten¢ao da patente
de invengao. O processo administrativo perante o INPI para a obtengio da
patente em relagio aos inventos e aos modelos de utilidade segue o regime
do exame prévio, sendo que a tramita¢io compreende quatro fases: depé-
sito, publica¢do, exame e decisao. Assim, deferido o pedido é expedida a
carta-patente, documento comprobatério da existéncia do direito indus-
trial sobre a invencao ou modelo de utilidade.

No que tange a vigéncia, a patente de invengao vigorara pelo prazo
de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze)
anos, ambos os periodos contados da data do depésito.

Outros bens tutelados pelo direito industrial, que sao sujeitos a re-
gistrabilidade pelo INPI, sio os desenhos industriais e as marcas.

O desenho industrial, bem de propriedade industrial tutelado pelo
Direito, difere da obra de arte em razdo da fun¢io do objeto do desenho
industrial, que serd sempre utilitdria. E inquestiondvel que tanto o desenho
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industrial como a obra de arte revelam um traco comum de futilidade,
inobstante o desenho industrial, embora tenha uma funcao estética, com-
porta também uma funcio utilitdria, consubstanciando-se na inspiracio
do design de articulagao entre a forma e a fun¢io do objeto.

Os requisitos da lei brasileira para o registro do desenho industrial
perante o INPI sao: a) novidade; b) originalidade; ¢) desimpedimento. O
desenho industrial é novo quando nao compreendido no estado de técnica,
devendo ser ainda original a fim de que obtenha a tutela juridica; reputa-se
por original a apresentagio de uma configuragio visual distintiva em rela-
¢a0 aos objetos anteriores. Por fim, a lei impede a concessao do registro ao
desenho que: tenha natureza puramente artistica; ofende a moral e os bons
costumes, a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de
consciéncia, crenga, culto religioso, ou contra ideias ou sentimentos dignos
de respeito ou veneragdo; apresenta forma necessaria, comum, vulgar ou
determinada essencialmente por consideragoes técnicas e funcionais.

A vigéncia do registro do desenho industrial é de 10 (dez) anos,
contados da data do depésito, prorrogdvel por 03 (trés) periodos sucessivos
de cinco anos cada.

No que tange a marca, o seu conceito pode ser exposto como sendo
o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou servigo. Assim,
a lei assegura a propriedade da marca e o seu uso exclusivo aquele que ob-
tiver o registro, com o escopo de distinguir seus produtos, mercadorias ou
servigos de outros idénticos ou semelhantes, na classe correspondente a sua
atividade. Destarte, em termos teleolégicos, a garantia do direito 2 marca é
a de resguardar o trabalho e a clientela do empresério.

Originariamente, o direito 4 marca nio assegurava nenhum direito
ao consumidor, conquanto atualmente a garantia do direito & marca tem
duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor, e, concomitantemente,
do consumidor, consubstanciando-se entao a marca, a0 mesmo tempo,
em um instituto de interesse publico e privado, passando as leis penais a
reprimirem a fraude e falsificagoes fora do campo da concorréncia desleal,
embora, em verdade, a reprimenda ora adotada por nossa atual legislacio
nao seja suficiente para atacar o fendmeno da pirataria e, por equivoco na
adoc¢ao dos meios de repressao a viola¢io das marcas, releve o cardter ver-
dadeiramente publico do instituto.
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Insta ressaltar que a Constitui¢io Federal, no rol dos direitos e
garantias individuais, prescreve que “o Estado, promovera, na forma da lei,
a defesa do consumidor” (art. 5°, inciso XXXII), donde se depreende que
os direitos dos consumidores detém sede constitucional. Nota-se, assim,
em termos juridicos, quio graves s3o as piratarias no campo das marcas
dos produtos, que lesam produtores, mas, sobretudo, lesam consumidores
conscientes, a saber, aqueles que estao conscientes dos males da pirataria
para o desenvolvimento econdémico e social, mas inscientes das elaboradas
contrafacoes insertas por quadrilhas especializadas nos mercados.

Portanto, o direito sobre a marca, sendo um direito incorpdreo, visa
a proteger mais do que a representagao material da marca, vez que, intrin-
secamente, a prote¢ao tem por escopo a sua criagao ideal.

O direito sobre a marca tem origem na ocupagio, decorrente do di-
reito natural que assegura a todos o fruto do trabalho. Desse modo, nosso
Ordenamento Pétrio adota o sistema constitutivo para prote¢io ao direito
sobre a marca, em oposi¢do ao sistema declarativo, no qual a lei apenas
declara o direito ja reputado como preexistente, em decorréncia do uso
anterior de uma marca nao registrada. Assim, em nosso sistema, para a
prote¢ao da marca, faz-se necessdrio o registro perante o INPI.

Os requisitos legais para o registro da marca sao: a) novidade relati-
va; b) no colidéncia com marca notéria; ¢) desimpedimento. A novidade
relativa é a exigéncia de que a marca cumpra a sua finalidade de identificar,
direta ou indiretamente, produtos e servicos, distinguindo-os dos produ-
tos e servicos dos seus concorrentes. Em virtude de a novidade exigida
deter cardter relativo, a prote¢do da marca registrada ¢ restrita a classe dos
produtos ou servigos a que pertence o objeto marcado. Esse principio da
especialidade comporta uma excegao, a saber, a prote¢io da marca nao
ficard restrita aos produtos e servicos da mesma classe, quando se tratar
de “marca de alto renome” assim declarada pelo INPI. Assim, o titular de
uma marca de alto renome, a exemplo da Coca-Cola, Sony, Ford e outros,
requer ao ente autirquico que se atribua a sua marca registrada em uma ou
mais classes a qualidade de ‘alto renome’, passando entdo a marca a ter pro-
tegao absoluta. Em seguida, o segundo requisito é a nao colidéncia exigida
com marca notéria. Consubstancia-se, portanto, na introducdo no Direito
Pétrio de um compromisso assumido pelo Brasil, no 4mbito do Direito
Internacional Publico, quando de sua adesao a2 Convengao da Unido de
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Paris, em 1884, pelo qual os paises unionistas (aderentes a2 Unido de Paris)
se comprometeram a recusar ou invalidar registro, bem como proibir o uso
de marca que constitua reprodu¢io, imitagio ou tradugio de outra, que se
saiba pertencer a pessoa diversa, nascida ou domiciliada noutro pais unio-
nista. Com efeito, o principal objetivo do requisito da registrabilidade ¢ a
repressao a contrafacdo de marcas, a denominada pirataria.

O dltimo requisito, o do desimpedimento, apresenta uma extensa
lista de signos que nao sio registraveis como marca, conforme previsto no

artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial.

O registro da marca vigora pelo prazo de 10 (dez) anos, contados
da data da concessao do registro, prorrogdvel por periodos iguais e suces-
sivos.

No tocante a exploracio da propriedade industrial, a concessao pelo
ente autdrquico do direito industrial assegura ao titular da patente ou do
registro a faculdade de utilizagao econémica da inven¢ao, modelo de utili-
dade, desenho industrial ou marca, com exclusividade. Ou seja, ninguém
poderd fazer uso desses bens sem a sua licenga. Assim, quem usurpa direito
industrial alheio, fica sujeito, além das sangoes civis de ordem civil, as de
ordem penal. Muito embora a lei contemple a exce¢do concernente aos
usudrios anteriores de boa-fé, sendo que as condigoes para o tratamento
diferenciado variam de acordo com a natureza do bem industrial.

Contudo, se for sopesado que a pirataria é um fendémeno global,
traduzida em a¢oes delituosas organizadas em escala mundial por sociezas
delinquendi com o fim de violar sistematicamente os bens industriais, além
de outros bens intelectuais, vislumbra-se o quéo insuficiente e inapropria-
da é persecucio penal prevista na Lei de Propriedade Industrial para a
repressao dessa espécie de crime, vez que nos crimes contra as patentes,
os desenhos industriais e as marcas (artigos 183, 184, 185, 187, 188, 189
e 190 da LPI) a persecu¢io penal em juizo somente se procede mediante
queixa, a saber, mediante a propositura de agio penal de iniciativa priva-
da, ex-vi artigo 199 da Lei n° 9.279/96. Ademais, as penas previstas nos
preceitos secunddrios dos aludidos delitos ndo ultrapassam 1 (um) ano de
detencio, sendo consideradas, portanto, de menor potencial ofensivo, nos
exatos termos do artigo 61 da Lei n® 9.099/95.

A pirataria movimenta em escala mundial cifras aproximadas a um
bilhao de reais, detendo estruturas criminosas similares as organizagoes cri-
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minosas internacionais que sao responsdveis pelo trifico ilicito de drogas
e o contrabando de armas de fogo em escala global. Os lucros auferidos
com a atividade ilicita da pirataria, além de serem ocultados e dissimulados
por meio de movimentagdes financeiras espurias (‘lavagem de dinheiro)
perpetradas através das formas mais complexas, sao ainda reempregados na
prética de outros crimes graves, passando entdo a financiar o terrorismo, o
tréfico de drogas e outros delitos cometidos por organizagoes criminosas.

De forma infeliz, paralelamente ao fendmeno da globalizagio, que
engendra a expansao dos mercados, do comércio internacional, da trans-
feréncia de tecnologia e do incremento das finangas internacionais, além
da transferéncia de rendas entre os paises, o que é proveitoso para os paises
emergentes, verifica-se a globalizacio do crime, sendo a pirataria um de
seus carros-chefes, e é perceptivel que esse fendmeno marginal subtrai os
esforgos licitos envidados para a expansao proficua da economia mundial
e para o seu equilibrio.

Conforme dados estatisticos da Associacao Interamericana de Pro-
priedade Intelectual, a pirataria jd corresponde a 10% do mercado glo-
bal, ou seja, do comércio mundial de produtos. Em suma, a pirataria gera
receitas superiores ao PIB (produto interno bruto) de inimeros paises.
Consequentemente, por se tratar de atividade desenvolvida as margens
da Lei, a pirataria diretamente j4 acarreta enormes perdas de receitas
tributdrias, vez que criminosos nao declaram suas rendas. Indiretamente,
como a pirataria ocasiona intensa diminui¢io nas vendas das empresas
atingidas com a vulneragio de seus bens intelectuais, com a perda das
receitas operacionais dessas empresas vitimadas, menor ¢é a arrecadagio
de receita tributdria. No Brasil, com um sistema tributdrio complexo, a
redugdo do mercado dito formal provocada pela pirataria, no que tange
a espécie tributdria dos impostos, acarreta sensivel diminui¢iao da arre-
cadagio dos impostos ditos indiretos, afetos a atividade econdmica, a
saber, sobre a producio e a circulagio, tais como o IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) e o ICMS (Imposto sobre a Circulag¢io de
Mercadorias e Servicos). Acrescentando-se ainda que, com a perda das
receitas operacionais das empresas vitimadas pelo fen6meno da pirataria,
os seus lucros diminuem sensivelmente, e por via de consequéncia, essas
empresas atingidas pagam menos imposto de renda.

O mesmo pode ser dito em relagio ao imposto de importa¢ao de
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produtos estrangeiros, pois, embora este tributo atualmente tenha objeti-
vos extrafiscais, utilizado de forma precipua como instrumento do Estado
para interven¢iao no dominio econdémico e implantagao de politicas puabli-
cas, a saber, com objetivos como o de programar a balanga comercial do
pais, a politica cambial ou até o de proteger determinados setores da indus-
tria nacional, ndo deixa o aludido tributo de ter, residualmente, objetivos
fiscais, a saber, o de propiciar receita tributdria para o Estado. Assim, o
contrabando de produtos pirateados, que acarreta a redu¢io dos mercados
de produtos estrangeiros licitos, no que tange ao imposto de importac¢io,
também provoca a reducio da arrecadagio tributdria.

Por outro lado, elevados investimentos sio necessdrios para que a
pirataria seja reprimida de forma eficaz através do controle aduaneiro, in-
vestimentos em treinamento de pessoal e tecnologia, o que eleva os custos
das aduanas.

Com a reducio dos mercados ditos formais, a violacao sistemdtica
dos bens intelectuais ocasiona a redu¢io do mercado de trabalho, estiman-
do-se que 20 milhoes de empregos sejam perdidos por ano nos paises do
G20, dentre os quais se inclui o Brasil, consoante dados estatisticos das
associa¢des internacionais de Propriedade Intelectual. A reducio do mer-
cado de trabalho ocasionada pela pirataria em paises em desenvolvimento
como o Brasil, onde, por razdes histéricas, jd se constata a existéncia de
uma grande parcela da populagao excluida do mercado formal de trabalho
e dos beneficios de uma sociedade p6s-industrial, traz drdsticas consequén-
cias sociais. O desemprego, o subemprego e a exclusao social incrementam
o processo desordenado de ocupag¢io urbana, consubstanciado no cresci-
mento de favelas, elevam a criminalidade e os custos do Estado em progra-
mas de inclusio e assisténcia social.

Sem contar com o fato de que o desemprego e o subemprego geram
perdas de receitas para o Estado, origindrias de exagdes parafiscais, como
as contribuicoes previdencidrias (INSS), o PIS e o FGTS, que subsidia o
custeio do sistema financeiro de habitacao. Assim, aumenta-se o déficit
da Previdéncia Social e reduz-se a captagio de recursos para o sistema e a
poupanga interna do pais.

Diante do fragil sistema repressivo a infracoes de propriedade inte-
lectual no Brasil, decorrente originariamente da falta de proporcionalidade
das sangoes penais previstas para tais violagdes e do meio escolhido para
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efetivagao da persecucio penal, constata-se também a perda de investimen-
tos estrangeiros, ou seja, de alocagoes de recursos externos na produgio
econdmica do pais que trazem mais divisas, aumentam a arrecadagao tri-
butéria, elevam o emprego e propiciam a transferéncia de conhecimentos
cientificos e tecnoldgicos. Assim, com a perda de investimentos diretos,
também se desestimula o desenvolvimento das pesquisas cientificas e dos
avangos tecnolégicos. Frise-se que, no Ambito das relagoes internacionais, a
parcimoénia nacional com a pirataria afeta sobremaneira a credibilidade do
Brasil perante a comunidade internacional. Assim, a perda de investimen-
tos diretos é decorréncia légica, mormente porque a pirataria e a contrafa-
¢a0 de marcas denigrem a reputagio das empresas vitimadas.

No 4mbito das relagoes de consumo, a pirataria traz risco a seguran-
¢a, a saide e demais prejuizos aos consumidores. Embora se constate que
uma parcela considerdvel da populagio, mormente os consumidores de
classes mais baixas, faga uma op¢io voluntdria pela aquisicio de produtos
pirateados e contrafeitos, ante a inequivoca diferenca dos precos entre esses
produtos e os produtos originais, cujos custos de fabricagao englobam as
despesas legais, tributdrias, trabalhistas e previdencidrias, nio hd como se
olvidar que tais consumidores, inscientes dos males causados pela pirataria,
s20 também vitimas dessa atividade ilicita organizada em escala global.
Para exemplificar, ha dados revelados pelo Conselho Nacional de Combate
a Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Intelectual, vinculado ao Mi-
nistério da Justica, no sentido de que no Brasil, em razao de brinquedos
contrafeitos, um numero considerdvel de criangas jd teve sua integridade
fisica comprometida, inclusive com sérios riscos a satide, em func¢io da
aquisi¢ao de brinquedos fabricados com insumos oriundos de lixo indus-
trial e hospitalar.

Por se tratar de atividade desenvolvida as margens da Lei, as con-
digdes sanitdrias e higiénicas na fabricagao de produtos pirateados sao as
piores possiveis, razao pela qual o risco a seguranca e a satide dos consumi-
dores é inegavel. E se a seguranca é totalmente negligenciada, também nao
hd nenhuma preocupacio dos falsificadores com a qualidade dos produtos
pirateados, que detém menor durabilidade e utilidade, vez que a fabricagio
defeituosa e inadequada de produtos piratas ¢é insita as condi¢oes adotadas
nesse processo produtivo. Portanto, é inexordvel que os produtos piratas
sejam de baixa qualidade.
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Ha quem defenda que a pirataria é um fenémeno que exsurge do
combate A apropriac¢io dos recursos, dos meios de produgio e circulagio
de bens por determinadas castas abastadas da populagao, que, em razao de
suas posi¢oes econdmicas e sociais privilegiadas, capitaneiam os esforgos
envidados para o empreendimento da riqueza econdmica. Nessa concep-
¢ao romantica, traduzir-se-ia a pirataria em forma de inclusio social em so-
ciedades adeptas do neoliberalismo econémico, proporcionando atividade
laboral aos excluidos do mercado formal de trabalho e o acesso das cama-
das mais carentes da populagao a bens de consumo a pregos mais baratos.

E certo que o Brasil, a falta de uma reforma tributdria em 4mbito
constitucional por auséncia de interesse politico, prolonga a manutengio
da carga tributdria em patamares sufocantes para as empresas, o que é ébi-
ce a proficua produgio e circulagao da riqueza. Desse modo, ao final, as
despesas tributdrias sao embutidas nos custos da produgio, prestacio de
servigos e nas operagdes comerciais, elevando os precos dos bens e servicos
nao acessiveis as camadas mais baixas da popula¢io, mormente porque, no
Brasil, adotam-se diversos impostos indiretos, incidentes sobre a produgao
e a circulagao da riqueza, que repercutem para os consumidores, ou seja,
sao repassados a estes contribuintes de fato.

De igual modo, os elevados custos dos direitos sociais no Brasil,
a saber, os elevados encargos trabalhistas e previdencidrios, também re-
percutem, ao final, nos precos de bens e servigos ofertados a populacio
em geral, além de configurarem certo desestimulo a aspiragio ao pleno
emprego e incremento ao mercado informal de trabalho, conquanto tais
direitos estdo assegurados em cldusulas pétreas, nio reformdveis, portanto,
pelo poder constituinte derivado. Na verdade a dificuldade de absor¢ao de
parte considerdvel da populagdo brasileira no mercado formal de trabalho
é fruto de falta de investimento do Estado em educacao em todos os niveis,
ensino fundamental, técnico e universitario, além de falta de investimentos
adequados em cultura e pesquisas cientificas.

Destarte, a negligéncia na outorga de protegio a bens tutelados
pelo Direito nao pode ter como fundamento juridico a falta de estruturas
institucionais, politicas, econdmicas e sociais adequadas, pois a produgao
normativa ¢ sempre balizada por principios gerais de direito, preceitos
fundamentais e pela prépria deontologia, considerando-se que todo ar-
cabouco juridico é sempre programdtico, com a finalidade da construgao
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de uma sociedade humana, livre, justa e soliddria. Assim, nao ¢é licito ao

argumento juridico o raciocinio, por exce¢ao, para assentar a renegacao a

prote¢io adequada a determinados bens tutelados pelo Direito em razio de

desestruturacoes histdricas, areumento comum aqueles que veem a tutela
¢ g q q

penal unicamente como um instrumento politico de puni¢io aos pobres

e excluidos.

Nos principais paises produtores e exportadores de bens pirateados,
a exemplo da China, é mendaz o argumento de que a atividade da pirataria
intrinsecamente denota um fenémeno social positivo, que absorve mao
de obra, propiciando emprego aos marginalizados, pois as condi¢oes de
trabalho nestes centros s3o as piores possiveis, piores até do que as con-
digdes existentes nas industrias na Inglaterra no século XIX, quando nio
havia ainda a adogao dos direitos sociais, ditos direitos de segunda geragao,
posteriores ao reconhecimento constitucional dos direitos naturais, ditos
individuais. A utilizacao de trabalho escravo nestes centros exportadores
para a produgdo de bens pirateados nao é incomum, o que paralelamente
comporta inclusive o trifico interno e internacional de pessoas, além da
pratica dos mais diversos crimes contra a liberdade individual e contra a
organizagao do trabalho, previstos em tratados e convengdes como o da
Organizagao Internacional do Trabalho (OIT) e em legislacoes internas
dos paises democraticos.

No Brasil, é comum a atividade da pirataria o recrutamento de me-
nores, em desrespeito a legislagao trabalhista, além do registro de homici-
dios, em razao da disputa de grupos criminosos pelo controle de pontos de
venda de produtos pirateados, mormente ante a permissividade e, inclusi-
ve, promogao de instalagao de polos de comércio informais nas capitais dos
Estados, promovidas por determinados governos municipais e estaduais.
J4 hd inclusive histdrico de assassinatos de representantes de associagio de
camelds no Rio de Janeiro.

Como toda a atividade criminosamente organizada, a pirataria e
as violagdes aos bens intelectuais ainda geram a corrupgao de servidores
puablicos e o incentivo ao desrespeito a Lei. Tal desrespeito sistematica-
mente praticado em nosso pais tem causado até mesmo o fechamento de
mercados, resultando em quebra de empresas legalmente constituidas, em
vulneragao ao principio da continuidade da empresa, abrigado pela novel
Lei n° 11.101/2005, que disciplina a recuperagao judicial, a recupera¢io
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extrajudicial e faléncia do empresirio e da sociedade empresdria. A lei em
comento tem por finalidade precipua a supera¢ao de situacoes de crise
econdmico-financeiras de empresdrios, com o objetivo de permitir a ma-
nutengio da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interes-
ses dos credores. Um exemplo sao as pequenas lojas de CDs e DVDs que
praticamente desapareceram no mercado do Rio de Janeiro.

Outro exemplo dos efeitos nocivos do desrespeito a Lei em nosso
pais no Ambito dos bens intelectuais é o das a¢oes de natureza civel pro-
postas com base no Cédigo de Defesa do Consumidor por adquirentes
inscientes de produtos contrafeitos, em face das empresas fabricantes dos
produtos originais, por defeitos ou vicios dos bens contrafeitos reputados
como sendo os bens genuinos.

Os argumentos de que a pirataria, consubstanciada nas lesdes a bens
industriais, traduz-se entao numa atividade quase inofensiva, sao, em ver-
dade, discursos falaciosos e demagégicos, que nio valoram adequadamente
os bens da vida que restam atingidos por tal atividade esptria. Aqueles que
obtemperam sobre quio ténues sio as lesdes aos bens industriais, no fun-
do, desconhecem as reais implicagdes decorrentes da pirataria.

Apesar da falcia e da demagogia de tais argumentos, ao final, res-
taram os mesmos chancelados pelo legislador infraconstitucional pdtrio,
pois a novel Lei de Propriedade Industrial considerou as infragdes a bens
industriais como sendo condutas de menor potencial ofensivo, vez que, de
forma infima, foram preceituadas as suas sang¢des. Alie-se ainda & modici-
dade com que as infra¢oes a propriedade industrial foram apenadas, com a
forma como a persecugdo penal no Brasil aos delitos contra a propriedade
industrial foi valorada, vez que consecu¢io da pretensio punitiva estatal
nestes crimes se dd através da propositura de agdes penais de iniciativa
privada.

O artigo 183 da Lei de Propriedade Industrial prevé a pena de 03
(trés) meses a 01 (um) ano de detengdo, ou multa, a quem comete, por
exemplo, crime contra patente de inven¢io ou modelo de utilidade - fabri-
cagdo de produto que seja objeto de patente de inven¢io ou de modelo de
utilidade, sem autorizagao do titular. De igual modo, o artigo 187 da Lei
de Propriedade Industrial prevé a pena de 03 (trés) meses a 01 (um) ano
de detengio, ou multa, a quem comete crime contra desenhos industriais
- fabrica¢io, sem autorizagao do titular, de produto que incorpore desenho
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industrial registrado, ou imitagdo substancial que possa induzir em erro ou
confusio. Da mesma maneira, o artigo 189 da Lei de Propriedade Indus-
trial prevé a pena de 03 (trés) meses a 01 (um) ano de detengao, ou multa,
por exemplo, a quem comete crime contra registro de marca - reprodugao,
sem autorizagio do titular, no todo ou em parte, de marca registrada, ou
imita¢io de modo que possa induzir confusao.

As penas para quem, sem autorizagio do titular, fabrica produto que
seja objeto de patente de invengdo ou de modelo de utilidade, produto que
incorpore desenho industrial registrado e reproduz, no todo ou em parte,
marca registrada, sao san¢oes extremamente brandas, mormente porque
os preceitos secunddrios dos tipos penais acima referenciados prevéem co-
minagao alternativa de pena privativa de liberdade, a saber, mera detengao
ou multa. Como as aludidas penas de deten¢io sao superiores a 02 (dois)
anos, as infragoes em voga ja sao consideradas ex-vi legis de menor potencial
ofensivo. Entretanto, a cominacio abstrata da pena de multa como san¢io
alternativa, indubitavelmente, denota o quio leve o legislador considerou
as violagoes aos bens industriais, em especial tratando-se dos casos em que
os agentes das violagoes aos bens industriais s20 os responsaveis diretos pela
fabricagio de produto, com violagao de patente ou reprodugio de desenho
industrial ou marca com viola¢ao de registro.

Assim, no caso de um agente que seja o responsdvel direito pela fal-
sificagdo de uma marca de elevado renome, com contrafagoes por ele orga-
nizadas em escala industrial, a sancdo cominada a tal individuo seria entao
de mera pena de detenc¢io de 03 (trés) meses a 01 (um) ano ou multa com
a causa de aumento prevista no artigo 196, inciso II, da Lei de Propriedade
Industrial, que estabelece a causa de aumento de um terco a metade, se a
marca contrafeita é de alto renome.

Desse modo, como as violagdes dos artigos 183, 187 ¢ 189 da Lei de
Propriedade Industrial sao de menor potencial ofensivo, quando da per-
secu¢do penal em juizo, os respectivos processos seguem o procedimento
previsto na Lei n° 9.099/95, sendo possivel a aplicagao prévia de institutos
despenalizadores antes do recebimento pelo juizo da agio penal, como a
composicao dos danos civis e a transagao penal com o Ministério Piablico,
com a imposi¢ao de penas restritivas de direito ou multa. Uma pequena
parte da doutrina e da jurisprudéncia, contudo, nao admite a transagio
penal em relagao aos crimes de agdo penal de iniciativa privada, com base
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no argumento de que o interesse da vitima (querelante) se sobrepoe ao in-
teresse publico. Caso nio haja composi¢ao dos danos civis nem transagio
penal, recebida pelo juizo a agio penal, haverd ainda a possibilidade da
suspensao condicional do processo (sursis processual), nos termos do artigo

89 da Lei n° 9.099/95.

Na hipétese acima aventada sobre um grande falsificador de mar-
ca de grande renome, se ele viesse a ser processado, caso nao houvesse a
composi¢cao dos danos civis nem a aceitagdo da transagio penal ou das
condi¢oes da suspensao condicional do processo, vindo a ser recebida a
queixa-crime e vindo o agente a ser condenado por sentenga transitada em
julgado, ele dificilmente viria a cumprir pena privativa de liberdade, vez
que as infragdes previstas nos artigos 183, 187 ¢ 189 da Lei de Propriedade
Industrial ndo comportam em suas estruturas as elementares da violéncia
ou da grave ameaga a pessoa, e as penas privativas de liberdade cominadas
nos preceitos secunddrios destes delitos nio ultrapassam 04 (quatro) anos.

Em suma, caso o grande organizador da contrafacio de marca de
grande renome nao fosse reincidente ou portador de maus antecedentes,
o que por vezes nao ¢ dificil, ante o papel velado e a clandestinidade que
geralmente preferem os grandes mafiosos, a pena privativa de liberdade
eventualmente imposta por certo viria a ser substituida por uma pena res-
tritiva de direito ou por uma pena de multa, nos termos do artigo 44 e segs.
do Cédigo Penal, mormente porque é raro os juizes criminais sopesarem as
demais circunstincias judiciais desfavordveis como obstdculos a substitui-
¢ao da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Todavia, caso
a pena privativa de liberdade nao viesse a ser substituida, tratando-se de
pena de deteng¢io nao superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, por certo
o regime de cumprimento seria o aberto, nos termos do artigo 33, § 2°,
alinea “c”, do Cédigo Penal.

A leveza e pouca monta observadas nas sangoes as infragdes con-
tra a propriedade industrial contrastam, portanto, com a gravidade destes
delitos e a objetividade juridica que deveria ser protegida, vez que nio se
trata de tutela que diga respeito somente a interesses individuais, mas a
interesses de toda a sociedade. Tudo isto sem contar que, apds exaustiva
persecu¢do penal, é vidvel que a Gnica pena que possa vir a ser aplicada
seja a de multa, vez que sua cominagio em relagao aos delitos contra a
propriedade industrial ¢ alternativa. De lege ferenda, a cominagao da pena
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de multa em relagio as infragbes contra a propriedade industrial deveria,
a0 menos, ser cumulativa.

A timidez e pouca intensidade verificadas na escolha do legislador
infraconstitucional nas san¢oes penais as violagoes a bens industriais sao
ainda mais facilmente detectadas quando analisados os preceitos secundd-
rios dos delitos previstos nos artigos 184, 188 ¢ 190 da Lei de Propriedade
Industrial, que tipificam, por exemplo, condutas como a de exportar ou
importar produto com viola¢io de patente de inven¢iao ou modelo de uti-
lidade, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial ou produto
assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada. Tais preceitos
preveem tao somente penas de 01 (um) més a 03 (trés) meses de deten-
¢a0, ou multa. Desconsiderando-se entdo que a pirataria ¢ um fendmeno
transnacional, que ocorre basicamente por meio do contrabando interna-
cional.

Na realidade, o Brasil é destinatdrio precipuo de bens falsificados e pi-
rateados, mas nio um grande exportador, posto que, em nosso pais, que de-
tém uma grande populagio de baixissima renda e sem condigoes de acesso a
diversos produtos genuinos, hd um grande mercado para o consumo de bens
fabricados com violacao a direitos industriais. Assim, para os exportadores de
bens pirateados, além do estimulo de aqui existir um grande mercado consu-
midor, adiciona-se ainda a questao da impunidade, dada a parciménia com
a qual o Direito Penal Pdtrio trata os crimes contra a propriedade industrial.
Naio é sem razao que a China, notoriamente, o maior exportador de produ-
tos pirateados, e onde organiza¢oes criminosas instalaram os maiores centros
de producio destes produtos ilicitos no mundo, tem o Brasil como um dos
maiores destinatdrios dos produtos contrafeitos.

A desproporgao detectada nos tipos penais previstos nos artigos 184,
188 € 190 da Lei de Propriedade Industrial, tipos penais de contetido varia-
do, que contemplam as condutas de exportar e importar bens pirateados, é
ainda mais flagrante quando comparados os seus preceitos secunddrios com a
pena cominada na norma geral prevista para a conduta delituosa de exportar
e importar mercadoria proibida, sob o prisma do principio da especialidade.
Assim, o crime de contrabando, previsto no artigo 334 do Cddigo Penal
comina, em relagao a seu caput, uma pena de um a quatro anos de reclusio,
havendo ainda causa de aumento de pena quando o crime é praticado em
transporte aéreo.
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Neste passo, com a Gnica adogao plausivel para o conflito de normas
penais cabivel aos exportadores e importadores de produtos pirateados, a
saber, a ado¢ao do principio da especialidade, hd tratamento penal diferen-
ciado entre os contrabandistas de produtos proibidos e os contrabandistas
de bens fabricados com violacao a bens industriais. Verdadeiro estimulo
para que o Brasil seja o melhor destino de bens pirateados; bens que sao
importados de paises como a China e de paises fronteiricos como o Para-
guai, onde o problema da pirataria sempre foi grave.

De lege ferenda, na Lei de Propriedade Industrial deveriam ser co-
minadas, a0 menos, as mesmas penas estipuladas para os fabricantes de
produtos pirateados aos exportadores e importadores de bens produzidos
com violagao a direitos industriais.

Naio ¢ leviano perscrutar que a pouca monta nas sang¢oes penais as
infragdes perpetradas contra a propriedade industrial conduzem, de forma
inegavel, a entendimentos equivocados sobre a insignificAncia da puni¢io
a tais infragcdes na ordem penal. Sentencas absolutérias nao sao raras, sejam
elas alicercadas no principio da bagatela, ou, até mesmo, em teorias como a
coculpabilidade, desenvolvida pelo renomado jurista argentino Radl Zaffa-
roni, quando os agentes processados sao vendedores ambulantes, camelds
e comerciantes que exercem em dreas carentes, empresas, de fato, a saber,
comércios nio legalizados. Alguns julgadores sopesam entio que o Estado
é o corresponsdvel pela falta de acesso de parte da popula¢ao ao mercado
de trabalho formal, motivo pelo qual os desvalidos sdo compelidos a ativi-
dades ilicitas para obterem o seu sustento.

A leveza verificada nas penas cominadas as infracdes contra a pro-
priedade industrial também conduz a enorme incidéncia de sentengas ex-
tintivas da punibilidade, em virtude da ocorréncia da prescri¢ao da preten-
s20 punitiva estatal, sopesando-se a exiguidade dos prazos prescricionais
em nosso Ordenamento. Assim ex-vi do artigo 109, V, do Cédigo Penal,
os crimes prescrevem, antes de transitar em julgado a sentenca final, em
04 (quatro) anos, se 0 miximo de pena privativa de liberdade cominada
¢ igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, nio exceder a 02 (dois). Acres-
centando-se que, até a edi¢ao da recente Lei n° 12. 234, de 05 de maio de
2010, que alterou o inciso VI, do artigo 109, do Cédigo Penal, os crimes
prescreviam em 02 (dois) anos, antes de transitar em julgado a sentenga
final, se 0 mdximo de pena privativa de liberdade cominada fosse inferior
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2 01 (um) ano, muito embora com a novel alteracio, se a pena é inferior a
01 (um) ano, a prescri¢ao dd-se em 03 (trés) anos, nao sendo uma alteragao
por deveras substancial. Varios delitos contra a propriedade industrial nio
possuem penas privativas de liberdade superiores a 01 (um) ano.

Nio ¢ ainda incomum que, nos processos nos quais se apuram as
préticas de delitos contra a propriedade industrial, verifiquem-se promo-
¢oes do Ministério Publico e sentencgas do Poder Judicidrio no sentido da
extingao de feitos com base na prescricio da pena em perspectiva, mesmo
que tal instituto nao seja abrigado pelo Ordenamento Pitrio, nio sendo
excepcionais as extingdes de processos relativos & apurac¢io de tais delitos,
sem julgamento do mérito, com base na falta de interesse de agir, quando
alicercada no argumento da prescrigao pela pena ideal, mormente porque
disposi¢oes, como a prevista no artigo 267, inciso VI, do Cédigo de Pro-
cesso Civil, podem ser aplicadas subsidiariamente aos processos criminais.
A prescrigao retroativa até entdo abrigada pelo Cédigo Penal era uma das
relevantes razdes para tais extingoes, sendo que, somente recentemente, a
referenciada Lei n° 12. 234, de 05 de maio de 2010, alterou o § 1°, do
artigo 110, do Cédigo Penal, e revogou o § 2° do mesmo dispositivo le-
gal, muito embora em func¢io do principio da irretroatividade da lei mais
severa, para os casos pretéritos, a prescri¢ao retroativa continuard a ser ob-
servada.

O tratamento penal mais benéfico as infracoes contra a propriedade
industrial também contrasta com outras san¢oes cominadas na Lei Penal
Pitria a outros crimes contra o patrimdnio. Por exemplo, no delito de
furto previsto no artigo 155 do Cédigo Penal, a saber, o de subtragio de
coisa alheia mével, comina-se pena de reclusio, nio de mera detengao, de
01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa. Esse tratamento diferenciado ¢é re-
velador, em nosso Ordenamento Pitrio, de inegdvel desconsidera¢ao com
os bens intelectuais, de natureza incorpérea, comparando-se com a tutela
dispensada por nossa Ordem Juridica a outros bens patrimoniais, tais quais
os bens méveis de natureza corpérea. E o que se depreende da anlise his-
térica da evolugao do Direito Pétrio.

Para esclarecer tal constatacio, nio é demasiado asseverar que, em
relacio a outros bens intelectuais, a saber, os direitos autorais, somente
anos depois do advento da Lei n® 9.610/98, que alterou e consolidou a
legislagao sobre direitos autorais, a legislacao penal, com a edi¢io da Lei n°
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10.695/2003, que alterou o Capitulo I, do Titulo III, da Parte Especial do
Cédigo Penal, que trata dos crimes contra a propriedade intelectual, pas-
sou a dar tratamento mais rigoroso aos delitos contra os direitos autorais,
em razdo de pressoes externas e internas de detentores de direitos autorais
no sentido de que o Brasil adotasse puni¢des mais eficazes as violagoes des-
tes direitos intelectuais. Para exemplificar, a aludida lei deu nova redag¢ao
a0 § 1° do artigo 184 do Cédigo Penal e passou a prever pena de reclusio
de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa, para quem reproduz total ou
parcialmente, com intuito de lucro direito ou indireto, por qualquer meio
ou processo, obra intelectual, interpretagio, execugio ou fonograma, sem
autorizagao expressa do autor, do artista, do intérprete ou executante, do
produtor, conforme o caso, ou de quem os represente.

Contudo, o maior obstdculo legal a uma proficua persecugio penal
aos crimes contra a propriedade industrial advém, sem sombras de davi-
da, da maneira como se exerce o jus persequendi em juizo, em relagio a
repressao aos aludidos delitos, vez que, nesses delitos, procede-se somente
mediante queixa, sendo a Uinica exce¢io a do artigo 191 da Lei de Proprie-
dade Industrial, que trata da reproduc¢io ou imitagio, de modo que possa
induzir em erro ou confusio, de armas, brasoes ou distintivos oficiais, na-
cionalis, estrangeiros ou internacionais, sem autorizagao.

Ora, nas agoes penais de iniciativa privada, o interesse do ofendido
se sobrepoe ao interesse publico, portanto, a repressao interessa somente
a vitima, sob este prisma. Assim, nio hd como uma Delegacia Especia-
lizada de Combate a Pirataria ou qualquer outra unidade de policia ju-
dicidria, por inadequagao legal, agir de oficio para reprimir a pirataria,
que se consubstancia em um fenémeno global, organizado aos moldes de
outros crimes perpetrados por quadrilhas altamente especializadas, como
as quadrilhas responsdveis pelo trifico de drogas e contrabando de armas
de fogo. Tudo sem contar com o fato de que a pirataria em nosso pais
ocorre sistematicamente, sendo a distribui¢oes de produtos piratas para o
mercado varejista informal feito em proporgoes similares a distribuigao de
produtos genuinos.

As policias federal, civil e militar deverdo, necessariamente, contar
entao com a provocagio dos titulares dos direitos industriais e com autori-
zagao judicial para a repressao aos crimes contra a propriedade industrial,
salvo quando se tratarem de crimes contra a saide publica, como as falsifi-
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cacoes de produtos alimenticios ou produtos destinados a fins terapéuticos
ou medicinais, que sao de a¢io penal de iniciativa pablica incondicionada.
Ou nas hipéteses dos programas de computador pirateados, vez que os
programas de computador sao considerados direitos autorais, nos termos
do artigo 7°, inciso XII, da Lei n® 9.610/98, e os crimes contra os direitos
autorais também sio de agdo penal de iniciativa publica incondicionada.

Se a pirataria é, inequivocamente, organizada em escala industrial,
na maioria dos casos é quase impossivel verificar-se a provocagao da tutela
dos 6rgaos afetos a persecu¢io penal pelos titulares dos aludidos direitos
intelectuais, vez que estes estario quase sempre inscientes dos momentos
de consumacao dos aventados delitos contra a propriedade intelectual. Em
decorréncia disto, a impunidade é a tdnica no combate a infracoes contra
a propriedade industrial em nosso pais. A forma do exercicio do jus perse-
quendi em relagdo aos crimes contra a propriedade intelectual adotada no
Ordenamento Pdtrio desconsidera, portanto, a fenomenologia da pirataria
no Brasil e no mundo, transferindo, assim, para os empresdrios titulares
dos direitos industriais, ab absurdum, a inclusao em suas organizagoes de
atividades de inteligéncia, que sao préprias de organismos policiais.

Deve ser acrescentado que, nos termos do artigo 200 da Lei de Pro-
priedade Industrial, para a apreensdo de bens e produtos pirateados, os
titulares dos direitos industriais deverao ainda requerer preliminarmente
a0 6rgao jurisdicional com competéncia penal para a matéria, nos moldes
dos Cédigos de Organizagao e Divisdo Judicidria dos Tribunais de Justica
dos Estados, medida cautelar de busca e apreensio, na forma prevista no
Cédigo de Processo Penal, com as modificagbes previstas na prépria Lei
de Propriedade Industrial. Destarte, o auxilio policial 4 apreensao de bens
pirateados somente poderd ocorrer apds o titular do direito violado ter
requerido judicialmente a medida cautelar de busca e apreensao.

Outra dificuldade ainda posta na repressao a tais crimes se cinge
ao fato de que os autos de apreensio de bens pirateados, nos termos da
legislagao processual penal, deverao sempre discriminar especificadamente
os bens apreendidos, nio sendo permitida, por falta de disposicio legal, a
descri¢ao por amostragem. Decorre entdo dessa dificuldade a operaciona-
lizagao das apreensées de bens pirateados, haja vista que os bens piratea-
dos nio sao encontrados em quantitativos exiguos, considerando-se que os
mesmos s20 despejados em escalas industriais nos mercados varejistas in-
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formais, e, quando encontrados em centros de estocagem para distribui¢io
no atacado, as quantidades sao computadas na casa dos milhares.

A excegido prevista na Lei de Propriedade Industrial para a atuagao
ex officio é a do artigo 198, que permite a apreensio de oficio, pelas auto-
ridades alfandegdrias, no ato da conferéncia de produtos assinalados com
marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indica-
¢ao de procedéncia. Entretanto, sem embargo da aludida previsao, a Lei
de Propriedade Industrial nao sopesa de maneira adequada o fato de que
o Brasil ¢ um pais de dimensdes continentais, fronteirico com paises que
exportam para cd, macigamente, produtos pirateados, sendo ainda o Brasil
um dos grandes destinos dos produtos falsificados, mormente da China,
pais onde se constata a origem de grande parte dos produtos pirateados e
falsificados no mundo. Assim, é transferida para as aduanas, tnicas que
podem agir de oficio, a quase inteira responsabilidade pela repressao efetiva
aos crimes contra a propriedade industrial, sendo certo que faltam ainda
muitos investimentos nas aduanas brasileiras, tanto em treinamento de
pessoal, quanto em equipamentos, a fim de que haja controle eficaz ao fe-
némeno da importagio de produtos pirateados. Além do mais, a legislacao
acaba por estancar a repressdo a pirataria, a0 nao permitir atuacio de oficio
das autoridades policiais para a repressao e apreensiao dos produtos pirate-
ados que ingressaram no pais, sem o controle aduaneiro devido.

Neste passo, com as deficiéncias da repressao aos crimes contra a
propriedade industrial, a impunidade grassa, estimulando ainda mais os
delinquentes e as organizagoes criminosas responsaveis pela escalada da
pirataria. Consequentemente, com a sensa¢do de impunidade, nao hi
desestimulo a demanda, vez que o consumidor que, de forma consciente,
adere a aquisi¢ao de produtos piratas nao vé a repressao do Estado a esta
pratica, passando-se este consumidor a ter a sensagao de permissivida-
de na prdtica da pirataria e na falta de ofensa a esta atividade. Em um
segundo plano, com o aumento da demanda dos produtos piratas, as
empresas violadas perdem mercado, ocasionando, assim, a diminuigao
da arrecadagio tributdria e a perda de empregos, em um circulo vicioso
que nio tem mais fim.

A opgao legislativa para a persecugao penal em relagio aos crimes de
propriedade industrial nao guarda paralelo com a tutela a outros direitos
intelectuais, como os direitos autorias. Embora haja diferencas ontoldgicas
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marcantes entre os direitos autorais e os direitos industriais, como o fato de
que o registro do objeto no direito industrial é constitutivo, e o do direito
autoral se destina apenas a prova da anterioridade, hd pontos de semelhan-
ca. Ambos os direitos sao de natureza incorpdrea, bem como ambos os
direitos sujeitam-se a temporalidade

Faz-se premente que o legislador reveja urgentemente a forma es-
colhida para a persecucio penal para os crimes contra a propriedade in-
dustrial, bem como reveja as penas para as infragoes contra a propriedade
industrial.

A agio penal de iniciativa privada inspira-se em imperativos de foro
intimo e na colisao de interesses coletivos com interesses individuais, que o
ofendido pode optar por afastar do strepitus fori. No caso de delitos contra
a propriedade industrial, a objetividade juridica que deveria ser tutelada
transcende de forma indubitdvel os meros interesses individuais, inexis-
tindo razio para a preocupagao com strepitus judicii. Para exemplificar, no
caso de inveng¢des ou modelos de utilidade patenteadas, ante a publicidade
do processo administrativo para a concessao da patente, o inventor ou cria-
dor do modelo de utilidade jd estd conscio de que todos passarao a ter co-
nhecimento das inovac¢des que realizou, em seus detalhes, vez que a publi-
cacio da invengao ou do modelo de utilidade é condigdo para a concessao
da patente. Entretanto, no que tange ao problema do segredo da empresa,
no préprio Capitulo VII da Lei de Propriedade Industrial ora criticado j4
se verifica a solugdo proficua para preservacio da confidencialidade, posto
que o artigo 206 da Lei n® 9.279/96 ja prevé que: “Na hipétese de serem re-
veladas, em juizo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informagoes que
se caracterizem como confidenciais, sejam de segredo de industria ou de comércio,
deverd o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justica, vedado o uso

de tais informagoes também a outra parte para outras finalidades”.

O segredo da empresa nio pode ser um fundamento para a adog¢ao
legal da agdo penal de iniciativa privada em relagdo aos delitos contra a pro-
priedade industrial. De igual modo, a temporalidade dos direitos indus-
triais no serve como fundamento a aludida op¢ao legislativa, embora o re-
gistro de marca no comporte limita¢o para infinitas prorrogacoes, desde
que observadas as prescri¢des legais. Nessa esteira, os direitos autorais, sob
o aspecto patrimonial, também sao limitados no tempo, ex-vi artigo 41 da
Lei n® 9.610/98, e nem por isso as a¢oes penais para reprimirem os delitos



1 5 8 Série Aperfeicoamento de Magistrados 3 © Semindrio Desafios Atuais no Combate a Infragoes de Propriedade Industrial

contra os direitos autorais com intuito de lucro sao de iniciativa privada.
Nao pode também servir como fundamento para adogdo da agio penal de
iniciativa privada em relagio aos delitos contra a propriedade industrial o
fato de que o registro do objeto no direito industrial é constitutivo, pois
em outros campos do Direito a aquisi¢ao de um direito dd-se com a ma-
nifestagao de vontade, aliada ao preenchimento de requisitos previstos em
Lei, como no caso da aquisi¢ao da propriedade imével, que se opere com
o registro de um ato juridico no Registro de Iméveis. Da mesma forma, a
possibilidade de exploragio da propriedade industrial através da outorga
de licenca ou da cessao de direitos a outrem também nao serve de funda-
mento para tal op¢ao em prol das a¢oes penais de iniciativa privada.

De lege ferenda, a agio penal a ser adotada em rela¢ao aos delitos
contra a propriedade industrial deve ser a de iniciativa publica incondi-
cionada, vez que na agao penal de iniciativa privada, ao invés de vigorar o
principio da oficialidade, vigora o principio da oportunidade, que denota
o exercicio facultativo da agio penal por seu titular, obstando-se, assim,
a proficua repressao da pirataria pelos organismos policiais, sem a pro-
vocagdo dos titulares dos direitos industriais violados. Os principios da
disponibilidade e da indivisibilidade da agao penal de iniciativa privada
traduzem-se ainda em outros Gbices engendrados pela opgao legislativa,
ora inquinada, ao proficuo combate a pirataria, vez que a disponibilidade
possibilita a rendncia e o perdao, e a indivisibilidade obriga que a queixa-
crime seja proposta em face de todos que cometeram a infragao, o que, em
relagdo as prdticas complexas da pirataria, com estruturas organizadas aos
moldes das societas sceleris, é dificil de se afigurar. A agao penal de iniciativa
privada se sujeita ainda ao exiguo prazo decadencial de seis meses para
o seu oferecimento, contado do dia em que o ofendido veio a conhecer
quem ¢ o autor do crime.

Exposto o equivoco da opgao do legislador infraconstitucional em
sopesar os delitos contra a propriedade industrial como sendo de menor
potencial ofensivo, e exposto o erro crasso na forma escolhida para a perse-
cu¢do penal em juizo (agdes penais ptblicas de iniciativa privada) dos vio-
ladores da ditas infragdes, conclui-se que a maior dificuldade no combate
a infragdes contra a propriedade industrial é a prépria Lei, que é a fonte
primdria da regulagio da vida em sociedade e fundamento origindrio para
a protecio de todos os direitos e bens. Se o alicerce, a estrutura bdsica da
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regulagao de um ramo do Direito é deficiente, nao hd como olvidar que
todos os esfor¢os de protecio dai decorrentes sao vaos.

Se a Lei nio contemplar instrumentos necessdrios para tutelar os
bens de propriedade industrial, iz casu, os adequados instrumentos pe-
nais, despiciendo serdo entao todos os esfor¢os envidados ao combate a
pirataria, a saber, todo o empenho do Poder Executivo, em todos os niveis
(federal, estadual ou municipal), através de suas Secretarias de Combate a
Pirataria, por unidades policiais, especializadas ou nio, por membros do
Poder Judicidrio e do Ministério Puablico, por Autoridades Alfandegirias,
por associagdes privadas internacionais ou nacionais de combate a pirata-
ria, bem como todos os esfor¢os empreendidos pelos préprios titulares dos
direitos violados para a obteng¢io da devida protegio legal aos seus bens de
natureza incorpdrea.#®



