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ano de 2001 vem

sendo caracterizado

pelo crescimento das

questdes juridicas

que sdo suscitadas

relativamente & inte-
racao da Internet com os diversos aspec-
tos da vida moderna. A explosdo dos
conflitos envolvendo nomes de dominio,
ocorrida durante o ano de 2000, foi um
prendncio de que o comércio eletrbnico
rapidamente exigiria a intervencdo do
Estado para o estabelecimento de nor-
mas proprias destinadas a regular essa
nova realidade.

Essa situacdo se refletiu no Brasil com
a intensificacdo durante o corrente ano
das atividades do Legislativo e do Exe-
cutivo. Aquele buscando dotar o pais
de uma disciplina legal abrangente e
este tentando implementar uma infra-
estrutura de validacdo dos documentos
eletrnicos, seja no dmbito da Adminis-
tracdo Pdblica, seja ho ambito privado.
Com efeito, os Projetos de Lei sobre
comércio eletronico estédo em fase final
de tramitagdo no Congresso Nacional e
0 Executivo editou a MP 2200 (em

Noma 00 Eniro

A ERA DA INTERNET

suas varias edicbes) para instituir a
ICP-Brasil (infra-estrutura de chaves
publicas do Brasil).

Essas iniciativas refletem o que vem
ocorrendo no exterior e, nesse sentido,
merecem destaque as propostas da
Unido Européia. A Revista da ABPI
publicou na edicdo n°® 51 a Diretiva
sobre Comércio Eletronico e, neste
namero, publica a Diretiva sobre Direi-
tos Autorais, que complementam, jun-
tamente com a Diretiva sobre Assinatu-
ras Eletronicas de 1999, o quadro legal
da Sociedade Global da Informagéo.
Esses documentos revelam a dinamica
do processo de modernizacdo do orde-
namento juridico em face do impacto da
Era da Internet.

Muito j& se fez no exterior e ainda ha
bastante por fazer. Oxala o Brasil
avance mais rapidamente nessa area e
dote nosso sistema juridico de mecanis-
mos adequados e suficientes para que 0
pais também ingresse logo na Era da
Internet.

Manoel J. Pereira dos Santos
Diretor-Editor

I
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ATENTESE O DIREIO ANTITRL

Jost CARLOS VAz E DiAs!

LLM/PhD Kent - Inglaterra, advogado do escritério Di Blasi, Parente, Sorensen Garcia & Associados S/Ca e professor visitante da UERJ nas matérias
Direito da Propriedade Intelectual, Teoria da Concorréncia e Direito da Concorréncia Desleal Relativo aos Contatos Comerciais

1. Conforme solicitagdo do ministro da Saude, em Consulta Prévia
n°031/99, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorréncia
(CADE) emitiu em 31 de marco de 1999 um parecer sobre 0s
tipos de condutas que caracterizam violagdo & ordem econdmica e
que servem de justificativa para a concessdo da licenca compulsé-
ria, ficando, assim, o titular sujeito & outorga obrigatdria de uso de
sua patente a terceiros.

2. Essa solicitacdo visava, conforme o entendimento do Ministério
da Saide, “dirimir dlvidas e criar condicdes para uma andlise mais
abrangente e diferenciada de praticas infrativas a ordem econdmica
cometidas por empresas que operam em mercados imperfeitos e que
fabricam produtos essenciais a vida e a salide da populacéo, como
é 0 caso da indstria de medicamentos, justificando tratamento dife-
renciado e mais rigoroso por parte do poder pablico”.

3. Alimporténcia do referido parecer decorre do esclarecimento sobre
a maneira pela qual o direito da propriedade industrial pode se rela-
cionar com o direito antitruste, visando resguardar dois dos mais
importantes principios constitucionais da ordem econdmica brasileira,
quais sejam o principio da livre concorréncia e o principio da pro-
priedade privada. Além disso, o parecer delineou 0s passos de atua-
¢d0 do Ministério da Saide em busca de instrumentos legais na con-
tenda politica existente com as indUstrias farmacéuticas.”

1. O autor agradece os comentdrios apresentados pelos colegas Ivan Bacellar Ahlert e
Gabriel Di Blasi.

2. Entre os instrumentos utilizados pelo Ministério da Sadde para reduzir a influéncia das
industrias farmacéuticas, sob a alegacdo do aumento da disponibilizagéo de remédios
para a populacio, estd a Medida Proviséria n° 2.006, de 14 de dezembro de 1999
(Ultima reedicdo pela Medida Proviséria n® 2.105-15, de 26 de janeiro de 2001), que
alterou a Lei n® 9.279/96 e adotou as seguintes medidas: (i) permitiu a utilizagéo
desautorizada do objeto de uma patente, destinada a produgdo de dados e resultados
de testes, para a obtencdo de registro de comercializagdo junto ao Ministério da Satide;
(ii) condicionou a concessdo de patentes para produtos e processos farmacéuticos a pré-
via anuéncia da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria.

3. Licenga compulsdria é entendida como a outorga de direitos de utilizagdo de uma
patente a um terceiro, por determinago governamental e sem autorizagdo prévia do titu-
lar da patente, conforme o procedimento de concessdo descrito pela lei de direito da
propriedade industrial e direito antitruste.

4. Os 6rgélos incumbidos da prevengdo e repressdo as infragdes contra a ordem economi-
ca sdo a Secretaria de Direito Econbmico do Ministério da Justica (SDE), a Secretaria
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4. Ainda e mais importante, o parecer esclareceu peculiaridades
técnicas relacionadas ao procedimento de instrucdo da licenca com-
pulséria®, quando a exploragdo da patente acarreta a pratica do
abuso do poder econdmico.

5. O objetivo deste artigo é exatamente examinar essas peculiaridades
técnicas tratadas pelo parecer, referentes ao procedimento de instruco
da licenca compulsdria, e procurar determinar os limites de atuacéo do
CADE e do INPI, quando constatado 0 abuso do poder econbmico
dos agentes comerciais que sao os titulares dos direitos de uma patente.

6. O interesse pela atuagdo dos 6rgdos de defesa da concorréncia’,
principalmente do CADE, nos assuntos relacionados ao sistema
de patentes, decorre da propria Lei de Propriedade Industrial -
Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996 - que estabeleceu em seu
artigo 68 0 abuso do poder econdmico como um dos requisitos
para a instauracdo do procedimento e concessdo da licenca com-
pulsoria. Alias, a possibilidade de instauragdo desse procedimento
por abuso do poder econdmico constitui uma inovagéo no nosso
direito, pois previamente & vigéncia da Lei n® 9.279/96 as hipote-
ses para concessdo da licenca decorriam essencialmente da falta de
exploraco local de uma patente em territorio nacional.

7. O exercicio abusivo de direito ja constava do texto original da
Convencdo da Unido de Paris.’, pois 0s efeitos negativos da recu-

de Acompanhamento Economico (SEAE) e o Conselho Administrativo de Defesa
Econbmica (CADE).

5. A licenca compulsdria ja era um instituto comumente adotado pelos paises-membros da

Convengdo. No entanto, inexistiam regras uniformes sobre o assunto, especialmente o
perfodo em que terceiros interessados poderiam requerer a instauragdo do processo admi-
nistrativo e a compreensdo da importacAo dos produtos ser prova eficaz do uso da paten-
te. Dessa forma, a estipulagdo das regras gerais da licenga compulséria na Convencéo da
Unido de Paris foi fundamental para uniformizagéo do instituto da licenca.
Entende-se que um dos interesses em dar seguimento a reunido para a constituicao da
Unido de Paris decorreu da necessidade de inibir os paises europeus em adotarem
regras e procedimentos diferentes para a protecao as invencdes tecnoldgicas, que afeta-
vam os direitos dos titulares e serviam como argumento para o movimento antipatenta-
rio que ocorreu na Europa no final do século 19, tal como a lei austriaca que determi-
nava a compulsoriedade da fabricagéo da patente no mercado local dentro de um ano
da concesso da patente. Armitage, Edward, “The Paris Convention Background to
the Diplomatic Conference”, European Intellectual Property Rights (EIPR), marco,
1980, pags. 83-85.
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sa em explorar a invencdo e ndo colocar os produtos objeto da
patente no mercado de forma que a demanda do produto ficasse
atendida ja eram observados no final do século passado. Entre os
efeitos, constatados pelos economistas, causados por uso inadequa-
do de uma patente, estavam:

a) A possibilidade de a patente em desuso constituir uma barreira
para novos desenvolvimentos, bem como para a exploracdo de
patentes dependentes;

b) A possibilidade de a patente em desuso ou uso inadequado ndo
promover a comercializacdo do produto; e

¢) A possibilidade de provocar escassez e aumento do preco do
produto objeto da patente.

8. Com a Convencdo da Unio de Paris, Reviséo de Estocolmo
(1967), procurou-se estabelecer os requisitos minimos e uniformes
no tocante aos critérios para uso de uma patente, bem como determi-
nar que o exercicio abusivo do direito de patente no acarreta a ime-
diata caducidade sem antes tentar o uso da invencéo tecnoldgica por
meio da licenga compulsdria, cujas regras foram assim especificadas:
“Artigo 5

1) A introducgo, pelo titular da patente, no pais em que esta foi
concedida, de objetos fabricados em qualquer dos paises da Unido
ndo acarreta a caducidade da patente.

2) Cada pais da Unido ter4 a faculdade de adotar medidas legis-
lativas prevendo a concessdo de licencas obrigatorias para prevenir
0s abusos que poderiam resultar em exercicio do direito exclusivo
conferido pela patente, como por exemplo a falta de exploragéo.

3) A caducidade da patente S0 podera ser prevista para 0s casos em
que a concessao de licencas obrigatorias ndo tenha sido suficiente para
prevenir tais abusos. N&o poderd ser interposta acdo de declaragdo de
caducidade ou de anulagio de uma patente antes de expirar o prazo
de dois anos, a contar da concesso da primeira licenga obrigatoria.

4) Néo podera ser expedida licenca obrigatdria, com o fundamento de
falta ou insuficiéncia de exploragdo, antes de expirar o prazo de quatro
anos a contar da apresentacdo do pedido de patente, ou de trés anos a
contar da concessdo da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo;
alicenca sera recusada se o titular da patente justificar a sua inacdo por
raz0es legitimas. Tal licenca obrigatoria sera ndo exclusiva e so sera
transferivel, mesmo sob a forma de concessdo de sublicenca, com a
parte da empresa ou do estahelecimento comercial que a explore.

5) As disposicdes precedentes serdo aplicaveis, com as modifica-
¢0es necessarias, aos modelos de utilidade.”

6. Existe uma diferenca entre o objetivo da lei de patentes e outro da lei antitruste, pois
enquanto aquela aufere a eficiéncia da invengdo quanto a capacidade de promover
novas tecnologias e procura garantir a utilizagdo adequada da invencéo patenteada no
mercado (Teoria da Divulgaco Tecnoldgica), a lei antitruste preocupa-se com os efei-
tos nocivos & competi¢do decorrentes dos poderes da patente. Veja Carvalho, Nuno T.
P, “Abuso dos Direitos de Patente - um Estudo do Direito dos Estados Unidos com
Referéncias Comparativas ao Direito Brasileiro”, Revista da ABPI n° 12, julho/outu-
bro, 1994, péags. 44 a 105.

9. Essas disposicbes da Convencao da Unido de Paris estdo presen-
tes, de maneira mais detalhada, na Secdo I1I da Lei n® 9.279/96,
onde est4 especificado o procedimento da licenca compulsoria. Os
artigos 68 e 70 dessa lei listam exaustivamente os eventos ensejado-
res da licenca compulséria, que o 0s sequintes: i) a ndo exploragdo
do objeto da patente no Brasil ou uso do processo patenteado, por
meio da falta de fabricacéo ou fabricacdo incompleta do produto, res-
salvados 0s casos de inviabilidade econdmica, caso em que permitira
a importacdo do produto; ii) a comercializagdo ndo satisfatoria da
demanda do mercado; iii) a constatagdo do abuso do poder econd-
mico; e iv) no caso de patente dependente, quando néo houver acor-
do entre os titulares da patente dependente e da principal e quando
constatado o progresso tecnoldgico da patente dependente.

10. Pode-se dizer que a especificacdo do abuso do poder economi-
€0 cOMO requisito para a licenga compulsdria decorre largamente da
influéncia da legislagdo americana, que tratou esse instrumento, por
um bom periodo de tempo, sob a égide do direito antitruste e com
0 propésito de punir o exercicio abusivo de uma posi¢do mercado-
logica dominante®. Além do mais, ha de se considerar a forte atua-
¢do dos paises subdesenvolvidos durante as negociaces da Rodada
Uruguai de Acordo Multilateral, que procuraram garantir e apri-
morar mecanismos legais j& existentes ao exercicio das patentes
(licenca compulsoria e caducidade) para promogéo da fabricado
local do produto objeto da patente. Tanto € assim que foram espe-
cificadas regras gerais sobre a licenga compulséria no Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (conhecido como TRIP), incorporado em nosso ordena-
mento juridico pelo Decreto 1.355, de 30/12/1994, que promulgou
a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de
Negociacoes Comerciais Multilaterais do GATT.

11. Mais especificamente na letra “k” do artigo 31 do referido acor-
do, 0 assunto da licenca compulsoria foi tratado de maneira bastante
abrangente, de tal forma que as diversas hipdteses de abuso relaciona-
das ao exercicio de uma patente, incluindo o abuso do poder econg-
mico, pudessem ser consideradas, por mais peculiar que fossem, con-
trarias a utilizacdo da patente e & disponibilizagdo adequada do
invento em forma de um produto para os consumidores, in verbis:
“Artigo 31

Quando a legislacdo de um Membro permite outro uso do objeto
da patente sem a autorizacdo de Seu titular, inclusive o uso pelo
governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as sequintes dis-
posigdes serdo respeitadas:

7. Aatuacho dos paises desenvolvidos no GATT foi largamente influenciada pelas prin-
cipais teorias justificadoras do Sistema de patentes, quais sejam: i) Teoria da Divulgacéo
Tecnoldgica, baseada na Teoria do Contrato Social, desenvolvida nos séculos 17 e 18
na Europa. Haveria, aqui, um contrato entre a sociedade e o inventor, onde seria garan-
tida a protecéo legal s invencdes em troca do acesso tecnoldgico a sociedade; i) Teoria
do Incentivo Econdmico onde a concessdo da patente pelo Estado tem por objetivo a
promocao de investimento tecnoldgico e o consegiiente desenvolvimento comercial com
a eficiéncia dos modos de producdo.
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k) 0s Membros ndo estdo obrigados a aplicar as condicles estabe-
lecidas nos subpardgrafos “b” e “f” quando esse uso for permitido
para remediar um procedimento determinado como sendo anticom-
petitivo ou desleal, apds um processo administrativo ou judicial.® A
necessidade de corrigir préticas anticompetitivas ou desleais pode
ser levada em conta na determinagdo da remuneracdo em tais
casos. As autoridades competentes terdo o poder de recusar a ter-
minagdo da autorizagdo se e quando as condigdes que a propicia-
ram forem tendentes a ocorrer novamente.”

12. Tal como ocorreu na Convencdo da Unido de Paris, 0 TRIPs
se limitou a estabelecer os principios basicos da concesséo da licen-
¢a compulsoria, principalmente no caso de abuso do poder econd-
mico, deixando aos paises signatarios a incumbéncia de estabelecer
na lei de propriedade industrial e em outras leis subsidiarias os pro-
cedimentos para a sua concessao.

13. No entanto, quando somos remetidos para a leitura da Sedo Il1
(artigos 68 a 74) da Lei 9.279/96, somos incapazes de determinar
adequadamente o procedimento de concesso da licenca compulsé-
ria por abuso do poder econdmico, em virtude da propria logica juri-
dica que rege s institutos no direito, vez que essa lei regula especifi-
camente os direitos e obrigacles relativos a propriedade industrial.
Dessa forma, torna-se imprescindivel a analise da Secdo 111 da Lei
9.279/96 em conjunto com a Lei 8.884/94, que regula os aspectos
relativos a prevencao e repressdo das infracdes a ordem econdmica.
Mais importante, a analise dessas leis deve ser realizada em vista do
esclarecedor parecer do CADE em Consulta Prévia 31/99.

14. O caput do artigo 24 é o primeiro dispositivo da Lei
8.884/94 que merece consideracGes, pois determina a natureza
juridica da licenca compulsdria. De acordo com esse artigo, a
licenca compulsdria é enquadrada como uma penalidade pela

8. Asalineas “b” e “f” do artigo 31 referem-se a exigéncia da concessao da licenca com-
pulsdria condicionada a obtengéo de uma autorizagéo prévia do proponente da licenga
junto ao titular da patente para explorar a patente ou nos casos em que ha necessidade
para suprir demanda interna do mercado.

9. Deve-se salientar que “abuso do poder econbmico™ constitui um termo genérico doutrina-
rio para determinar o exercicio abusivo de uma posicdo dominante de um agente econdmico
que venha, de alguma forma, a prejudicar a livre concorréncia, seja dominando mercado rele-
vante de bens e servigos e restringindo a competi¢éio ou aumentando arhitrariamente os seus
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infraco a ordem econdmica cometida pelo agente econdmico e
incidente quando esta infragdo estiver revestida de condigdes
especiais, como seguem:

“Art. 24 - Sem prejuizo das penas cominadas no artigo anterior, quan-
do assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse publico geral,
poderdo ser impostas as sequintes penas, isolada ou cumulativamente:...

IV - a recomendagdo aos 6rgdos publicos competentes para que:

a) seja concedida licenca compulsdria de patentes de titularidade
do infrator.”

15. Em vista de sua natureza juridica peculiar, a licenga compulsoria
é entendida como uma sancdo acesséria que necessita da ocorréncia
de fatos peculiares que revestem as condutas infrativas, quais sejam a
gravidade dos fatos ou o envolvimento do interesse pablico geral.
Conforme ressaltado no parecer da referida Consulta Prévia - voto do
conselheiro Mércio Felsky —, que esclareceu diversos aspectos relacio-
nados ao procedimento de concessdo da licenca compulsdria no
CADE, existem duas etapas distintas a serem observadas para a inci-
déncia das penas especificadas no artigo 24 da Lei 8.884/94, deven-
do ser acrescentada mais uma etapa quando da recomendacdo da
licenga compulsdria. A primeira fase consiste na averiguagéo inicial
dos fatos alegados, com a conseqiente confirmagdo da infragdo a
ordem econdmica, nos termos do artigo 20 da referida lei’. Uma vez
constatada a violagdo, mediante processo administrativo, nasce o
dever legal do CADE de aplicar as penalidades inicialmente especi-
ficadas pelo artigo 23 do Capitulo 111 da Lei 8.884/94.°

16. A segunda etapa a ser ultrapassada refere-se a verificagao pelo
CADE da existéncia da gravidade dos fatos que revestiram a infra-
¢d0 bem como a contrariedade ao interesse publico, de tal forma a

lucros. Dessa forma, todas e quaisquer condutas comerciais praticadas pelos agentes eco-
ndmicos, principalmente aquelas do artigo 21 da Lei 8.884/94, que caracterizem um exer-
cicio abusivo de uma posicdo comercial, sdo consideradas violadoras a ordem econbmica.

10. A aplicacdo da pena € considerada uma faculdade inerente ao “principio da com-
peténeia” que rege o Poder Pdblico e um dever do CADE, intrinseco a prerrogativa de
prevencdo e represséo &s infragBes contra a ordem econdmica. Portanto, entende-se que
0 CADE ndo pode renunciar ao dever de aplicar as penas dispostas nos artigos 23 e
24 da Lei 8.884/94, quando da existéncia de infragdo & ordem econdmica.
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confirmar a possibilidade de incidéncia das penas dispostas no arti-
go 24. Nessa fase, a violacdo & ordem econdmica ja foi confirmada
e as penas do artigo 23 possivelmente aplicadas. Em virtude do
carater subjetivo do caput do artigo 24, a confirmacéo dos aspec-
tos peculiares que revestem a infragéo deve ser realizada na prati-
ca, de acordo com o contexto de cada conduta, levando-se em con-
sideracdo sempre a extensdo de seus efeitos em um nivel economico
e social abrangentes. *

17. Para a determinacdo da “exigéncia do interesse pablico geral”,
a dificuldade do CADE é ainda mais problematica, pois entende-
se que todas as infraces & ordem econdmica afetam a livre concor-
réncia, que é um principio da ordem econdmica e, portanto, reves-
tido de interesse publico geral. Assim, a atuacdo do CADE na
repressdo da violagdo a ordem econdmica e a aplicagdo das penas
sd0 exigéncias derivadas sempre do interesse publico geral. Nas
palavras do mestre Luis Cabral de Moncada: “O objetivo das leis
de defesa da concorréncia é o de assegurar uma estrutura e com-
portamento concorrenciais dos varios mercados no pressuposto de
que é o mercado livre que, selecionando os mais capazes, logra
orientar a producéo para 0s setores susceptiveis de garantir uma
melhor satisfacdo das necessidades dos consumidores e, a0 mesmo
tempo, a mais eficiente afetacdo dos recursos econdmicos disponi-
veis, que é com quem diz, 0s mais baixos custos e pregos. A con-
corréncia é assim encarada como o melhor processo de fazer circu-
lar e orientar livremente @ mais completa informagdo econdmica,
quer ao nivel do consumidor, quer ao nivel de produtores, assim
esclarecendo as respectivas preferéncias. E por isso que a sua defe-
sa & um objectivo de politica econdmica” .

18. Portanto, a aplicagéo das penas dos artigos 23 e 24 da lei antitrus-
te deve ser sempre pautada pela exigéncia do interesse pablico em pre-
servar a concorréncia e o mercado capitalista, 0 que conseqientemente
assequrard a satisfacdo dos consumidores locais. Por isso, entende-se
ser inadequada a especificacdo da exigéncia do “interesse publico geral”
como requisito para incidéncia das penalidades do artigo 24.

19. Ainda e mais importante, conforme ressaltado pela Consulta
Prévia 31/99, sera exigida dos conselheiros do CADE, na andlise
dos dois requisitos do artigo 24, a estrita observancia ao principio

11. Conforme o voto do conselheiro Mércio Felsky, especificado na pagina 6 da Consulta
Prévia 031/99:
“... Em verdade, pode-se afirmar que a gravidade de uma infragdo, por ndo apresentar
critérios especificos para sua gradagéo, € avaliada de acordo com circunstancias consi-
deradas relevantes em sede de matéria antitruste.
Como pode se observar pela leitura do artigo 27, os incisos de Il a VIII nada mais sao
que circunstancias que permitem ao aplicador da norma avaliar a gravidade de uma infra-
¢80, sem prejuizo, contudo, de se valer de outras consideradas por ele necessérias para tal
avaliagdo, como, por exemplo, a essencialidade do produto ou do servigo a coletividade.
O tratamento diferenciado e mais ou menos rigoroso por parte do CADE na imposi-
¢80 de uma penalidade decorrerd, portanto, da anélise das consideracdes acima vis-a-
vis a conduta infrativa.”

12. Opinido citada no livro na pagina 99 da obra Comentarios a Constituicdo do Brasil
(promulgada em 5 de outubro de 1988), 7° vol., artigos 170 a 192, publicada por
Celso Ribeiro e Martins Bastos e Ives Gandra.

constitucional da impessoalidade, de maneira que a analise dos efei-
tos de uma conduta infrativa possa ser realizada por critérios econd-
micos e sociais objetivos em vista da peculiaridade da conduta e
impacto na concorréncia. O artigo 27 da Lei 8.884/94 estabelece,
também, uma série de par&metros para a determinagdo das penali-
dades e constatagdo da gravidade dos fatos e contrariedade ao direi-
to publico, que pode ser utilizada pelos conselheiros do CADE,
inclusive para determinar a incidéncia das penas do artigo 24, quais
sejam: a) a gravidade da infracdo; b) a boa-fé do infrator; c) a van-
tagem auferida ou pretendida pelo infrator; d) a consumagéo ou ndo
da infracdo; e) o grau de lesdo, ou perigo de lesdo, a livre concor-
réncia, a economia nacional, aos consumidores, ou a terceiros; f) os
efeitos econdmicos negativos produzidos no mercado; g) a situaco
econdmica do infrator; e a h) reincidéncia das infragdes.

20. A Resolucdo n® 20, emitida pelo CADE em 9 de junho de
1999, especifica outros critérios gerais em que 0s conselheiros desse
0rgdo devem se pautar na analise de praticas restritivas, sejam hori-
zontais ou verticais, que variam de acordo com cada hipétese viola-
dora, especialmente aquelas listadas pelo artigo 21. Por exemplo, no
caso de precos predatdrios (pratica deliberada de pregos abaixo do
custo varidvel médio, visando eliminar a concorréncia), o exame
dessa pratica pode ser realizado verificando as condicdes de custos e
comportamentos dos pregos ao longo do tempo, niveis de consumo,
grau de concorréncia intermarcas, além do mercado relevante e da
pulverizacdo dos concorrentes, bem como proporcdo dos mercados
relevantes também atingidos por essa conduta anticompetitiva.

21. Uma vez confirmada a existéncia das condicdes peculiares do arti-
g0 24 em uma determinada conduta infrativa & ordem econdmica, deve-
se averiguar efetivamente o uso da licenca compulsdria como punico a
infraco a ordem econdmica, pois ressalta-se que a licenca compulséria
ndo serd necessariamente o instrumento utilizado pelo CADE para
punir o infrator. Conforme o parecer do CADE, alias muito elucidati-
V0 nesse ponto e que acahou determinando a terceira etapa ou condigdo
para a licenca compulsoria, torna-se indispensavel a existéncia de um
nexo causal entre a utilizagdo da patente e a conduta violadora a ordem
econdmica. Torna-se necessario que o poder de mercado que enseja 0
exercicio abusivo decorra diretamente daguele conferido ao agente eco-

13. Uma tentativa de alcangar o espirito do legislador, na definicdo de “interesse publico

geral” especificado no caput do artigo 24, seria verificar o impacto da violagéo sobre a
economia nacional como um todo ou analisar os efeitos dessa violagdo as areas relacio-
nadas a alimentacdo e sensiveis a saide humana, tais como o efeito nocivo e abrangen-
te de uma violagAo decorrente do poder econdmico concedido por uma invencao tecno-
ldgica patenteada e relacionada a salde humana, tais como as invengdes na area
farmacéutica, quimica e de biotecnologia.
No entanto, essa forma de constatagdo do “interesse publico geral”, para fins de
aplicagdo das penas listadas na Lei 8.884/94, ndo seria por toda precisa, pois exis-
tem invencdes tecnoldgicas ndo relacionadas a area da sadde humana que podem
alterar significativamente as relagdes sociais e econdmicas de um mercado e, portan-
to, afetar o “interesse plblico geral”. Além do mais, nem todos os farmacéuticos e
quimicos possuem uma aplicabilidade abrangente para alcangar uma parte substan-
cial da populacdo.
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ndmico por uma patente. Caso contrario, ndo havera incidéncia da ali-
nea “a” do inciso 1V do artigo 24 da Lei 8.884/94. Ou seja, ndo sdo
todas as infracdes que ensejam a incidéncia da licenca compulsoria. Por
exemplo, somente havera a recomendacdo da licenga compulsoria em
caso de pratica de venda casada violadora & ordem econdmica quando
esta decorrer diretamente do exercicio abusivo de um poder de merca-
do assegurado ao infrator** por uma patente.

22. Esse esclarecimento oportunamente realizado pela Consulta
31/99 elimina as interpretacdes extensivas sobre a aplicabilidade
da licenca compulsoria quando da constatacdo de qualquer infra-
¢d0 a ordem econdmica e concede uma seguranca juridica aos titu-
lares de patentes cujo poder de mercado ndo decorre essencialmen-
te da outorga de direitos da patente.

23. Um outro aspecto relevante é a atuagdo complementar do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na concessdo
da licenga compulsdria, pois, apurada a infracdo e determinada a
pena, sera necessario instituir um procedimento administrativo espe-
cifico no Orgdo de marcas e patentes. Tendo em vista que o mérito ja
foi julgado administrativamente pelo CADE, 0 objetivo precipuo
desse procedimento no INPI, no caso da licenca compulsoria por
abuso do poder econdmico, serd 0 de assegurar o cumprimento as
regras dispostas pelos artigos 68 a 74 da Lei 9.279/96 e, conse-
qlientemente, garantir ao titular da patente uma adequada compen-
sacdo pela compulsoriedade da outorga da licenca para exploracdo
da invencdo. Dessa forma, conforme ressaltado pela propria
Consulta 031/99, 0 INPI tem 0 poder-dever de impor a penalidade
prevista no artigo 68 da Lei 9.279/96, mas, cumpre ressaltar, a

14. A confirmagdo do poder econmico de um agente decorrente de uma patente e a capa-
cidade de seus atos alterarem as condi¢es de um mercado relevante sdo elementos
importantes para a constataco da infraco a ordem econdmica e, conseqientemente, a
caracterizacao da licenca compulsdria, e serdo analisados ja na primeira etapa de cons-
tatacdo da violagdo a ordem econdmica.

15. O Decreto n® 3.201, de 6 de outubro de 1999, estabeleceu as regras sobre a conces-
530 de oficio de licenca compulsdria por ato do Poder Executivo Federal, que sdo aque-
las especificadas no artigo 71 da Lei 9.279/96, quais sejam: a) caso de emergéncia
nacional e b) interesse piiblico.

Interesse plblico & entendido como “...0s fatos relacionados, entre outros, & satide pdbli-
ca, a nutricdo, a defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importan-
cia para o desenvolvimento tecnoldgico ou socioecondmico do pais”.

penalidade deve ser sempre em observancia aos principios de direito
publico, tal como o principio da legalidade. Nesse sentido, a abertu-
ra de procedimento administrativo no INPI € indispensavel para a
concessdo da licenca compulsoria, o que afasta a existéncia da licen-
¢a compulsoria ex officio™ nos casos de abuso do poder econdmico,
sem 0 cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei 9.279/96.

24. Trés questionamentos podem surgir, no entanto, quando do
procedimento para a concessdo da licenga compulséria no INPI
por abuso do poder econdmico.” Deve o INPI promover a publi-
cacdo da recomendacdo do CADE e ofertar a patente para tercei-
ros ou simplesmente publicar a recomendacéo da licenca compul-
soria enviada pelo CADE? Em virtude do poder-dever do INPI
de impor a penalidade prevista no artigo 68 e sempre na defesa do
interesse publico, conforme voto do conselheiro Mércio Felsky
(Consulta 031/99), poderia-se entender que o INPI deve publicar
a recomendagéo e ofertar a patente para terceiros, visando aplicar
a penalidade recomendada pelo CADE. No entanto, a atuaco
preliminar do INPI restringe-se & publicagdo da recomendacéo
enviada pelo CADE, cabendo aos terceiros interessados, se assim
desejarem, requerer junto ao INPI o uso da patente ¢ iniciar o pro-
cedimento de licenca compulsoria, sendo que o INPI decidira
sobre a concessdo, dentro de 60 dias de instruido o processo (§7°
do artigo 73 da Lei 9.279/96). Essa concluséo decorre da inexis-
téncia de prerrogativa do INPI para ofertar a licenca de patente ex
officio, relativamente ao licenciamento compulsério.”

25. Um segundo aspecto refere-se a necessidade de o terceiro inte-
ressado no licenciamento ter que efetivamente cumprir o disposto no

16. Nem todas as disposicdes presentes na Secéo 111 da Lei 9.279/96 incidem sobre a licen-
¢a compulsria por abuso do poder econdmico. Regras como a concessdo da licena con-
dicionada & expiragéo dos trés anos da concesséo da patente ou mesmo as hip6teses pre-
sentes no artigo 69, que justificam a falta de fabricagdo do produto, séo incompativeis
com aquelas especificas ao abuso do poder econdmico, ndo sendo, portanto, aplicaveis.
Por outro lado, 0 § 2° do artigo 68 determina ser imprescindivel o cumprimento de cer-
tos requisitos para a concessao da licenga compulsoria, quais sejam a legitimidade do
requerente da licenca compulsdria e a sua capacidade técnica e financeira para a explo-
ragdo do objeto da patente.

17. A oferta da licenca de patente esta prevista nos artigos 64 a 67 da Lei 9.279/96 e caracte-
riza-se pela solicitagdo do titular de uma patente ao INPI para a publicacdo do interesse do
titular da patente em licencié-la bem como especificar as condiges gerais de contratacdo.

Guerra
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§2° do artigo 68 e demonstrar a sua capacidade técnica e econbmi-
ca para exploracdo da patente. Em virtude de a licenga compulso-
ria, por abuso do poder econdmico, ser uma penalidade imposta ao
agente econdmico e 0 objetivo precipuo ndo ser a satisfacdo das
necessidades do mercado, poderia afirmar que o requisito da capa-
cidade técnica estaria prejudicado. No entanto, entende-se que a
natureza da san¢do ndo afasta a importancia de a patente objeto da
licenca preencher a demanda mercadoldgica e, consequentemente,
promover 0 desenvolvimento comercial. Alias, ressalta-se que o
objetivo precipuo da licenca compulséria é exatamente utilizar uma
patente de maneira adequada, seja para suprir a demanda de um
produto ou para manter a concorréncia no mercado. Dessa forma,
fica justificada a necessidade de o terceiro interessado demonstrar a
capacidade técnica e econdmica para realizar a exploragdo eficiente
do objeto da patente, portanto, preencher os requisitos do 82° do
artigo 68 para a outorga da licenca compulsoria.

26. Nesse mesmo sentido, a exigéncia de o licenciado iniciar a
exploragdo do objeto da patente no prazo de um ano da concessao
da licenca, conforme determina o artigo 74 da Lei 9.279/96, seria
totalmente adequada (dlesde que observada a regra do 8§3° do arti-
go 68, que possibilita a importacéo do produto objeto da licenca),
OIS a outorga a terceiro e a, conseqiiente, cessagdo da exclusivida-
de foram alcancadas.

27. Um terceiro ponto a ser confirmado é a possibilidade de o titu-
lar da patente usufruir dos instrumentos de reviséo das decises do
INPI sobre licenca compulsoria por abuso do poder econdmico,
presentes na referida Secdo I11 da Lei 9.279/96. Deve-se ressaltar
que os aspectos de mérito que embasaram a recomendacéo da con-
cessdo da licenca compulséria por abuso do poder econdmico
somente deverdo ser questionados em juizo, em virtude da matéria
ja ter sido objeto de apreciacdo pelo CADE. No entanto, fica man-

18. Projeto de lei proposto em 26 de outubro de 2000 e que adapta a Lei 8.884/94 a futu-
ra Agéncia Nacional de Defesa da Concorréncia e do Consumidor.

tida a possibilidade de reviséo das decisdes do INPI quanto ao pro-
cedimento especifico de licenga compulsoria no INPI, em virtude do
disposto na Lei 9.279/96 (principalmente o §8° do artigo 73),
principalmente no tocante aos Seguintes pontos: a) a remuneragao
fixada para pagamento ao titular da patente e b) as condices para
exploragéo da patente pelo terceiro interessado, visto que o titular
poderd continuar a explorar o objeto da patente, sem exclusividade,
bem como usufruir de remuneragdo pela exploragdo de terceiros,
garantida pela licenga compulsoria.

28. Para finalizar esse artigo, vale destacar que a forma como a
licenca compulséria esta sendo tratada no anteprojeto de lei apre-
sentado pelo governo para Consulta Pdblica™® nos parece tecnica-
mente imprecisa, pois o texto adotado leva a crer que a licenca com-
pulséria possa ser concedida pelo CADE, pois inexiste qualquer
referéncia & recomendacdo aos Orgéos publicos competentes para a
efetiva concessdo da licenca que, como anteriormente observado,
pertence ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INP1).
Dessa forma, entende-se que o texto da Lei 8.884/94 é mais pre-
ciso e deve ser mantido.

29. Como comentarios finais, ressalta-se que a Consulta Prévia n°
031/99 é de extrema importancia para o delineamento da recomen-
dacéo da licenca compulsria por abuso do poder econdmico. No
entanto, ela se mostra incapaz de determinar precisamente a inter-
secdo de atuacdo do CADE e INPI na outorga do licenciamento
compulsério, 0 que deverd ser demonstrado pelas decisdes do
CADE sobre a matéria e emisséo de ato normativo por parte do
INPI. Alids, a renovacdo do convénio INPI-CADE se justificaria,
nesse sentido, para estabelecer expressamente a inter-relacdo de
atuacdo entre os Orgdos, que objetiva precipuamente assegurar 0s
principios que regulam a ordem econdmica brasileira, quais sejam
a livre concorréncia e a garantia da propriedade privada.
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SimoNE H. C. ScHoLzE

Advogada, assessora especial do Ministério da Ciéncia e Tecnologia, mestre em Direito pela Universidade de Brasilia na area de propriedade intelectual

As politicas industrial e de ciéncia e tecnologia adotadas pelo
Governo Federal tém sido um dos fatores preponderantes para a
modificacdo no regime de protecdo da propriedade intelectual no
Brasil. A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), propos-
ta pelo Executivo em 1992 e aprovada pelo Congresso Nacional
apos quatro anos de intensos debates, evidentemente privilegia a
fabricago no pais do objeto da protecdo patentaria, tendo em vista
que 0 objetivo dessa politica governamental é promover a geracéo
de empregos e riquezas no territrio brasileiro.

Em especial, 0 Ministério da Ciéncia e Tecnologia considera
que a protecdo intelectual deve estar alicercada em um esforco
mais amplo de estimulo & pesquisa e & inovagdo tecnolégica no
pais; a busca de capacitacdo para geracdo de produtos e proces-
s0s tecnologicamente mais avancados em todas as dreas do
conhecimento.

Conceitualmente, a patente ndo € direito absoluto, ao contrario,
desde sua origem obedece a limitagGes e condigdes: territorialida-
de, prazo de vigéncia, novidade, atividade inventiva, aplicagdo
industrial, possibilidade de salvaguardas para equilibrar direitos
e obrigacdes — sem falar, no caso do Brasil, do mandamento cons-

NASCIMENTO ADVOGADOS

Advogados - Attorney Society
Patentes e Marcas - Patents And Trade Marks

titucional de subordinagdo da propriedade, inclusive a intelec-
tual, a sua fungdo social.

No entanto, as regras de livre comércio, sobretudo aquelas acolhi-
das nos acordos de criagdo da Organizagdo Mundial do Comércio,
em especial do Acordo TRIPs, impdem limites a essa politica
nacional, seja porque a producdo local pode ser insuficiente para
atender a demanda, caracterizando sua inviabilidade econdmica,
seja porque a fabricaco local pode representar perda de qualida-
de, aumento de custo e preco ou transferéncia de subsidios ao fabri-
cante — custo adicional que, eventualmente, a sociedade brasileira
néo esteja disposta a pagar.

Assim, a possibilidade de que a Lei de Propriedade Industrial efe-
tivamente contribua para a formulagdo e a execugdo de politicas,
como instrumento para inducAo de investimentos e empregos, diz
particularmente respeito ao tratamento dispensado a trés matérias:
a exploracéo local do objeto da patente (fabricacdo local versus
importacéo irrestrita), a importacdo paralela (importacdo direta
pelo titular ou licenciado versus importagdo por terceiros) e a licen-
¢a compulsdria para o titular da patente que ndo estiver exploran-
do seu objeto no territdrio nacional.

[Tl
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Embora seja principio assente a irrelevancia das razGes historicas da
inclus&o de uma determinada disposicdo em um texto legal para efei-
tos de sua exegese — a norma juridica se interpreta a partir do texto
efetivamente legislado (mens legis) e néo a partir dos motivos dos
legisladores (mens legislatoris) —, vale neste caso resgatar a intenco
do legislador, pois coincide fundamentalmente com a letra da norma
juridica em questdo. Sequer uma Unica conjuncdo consagrada no
artigo 68, seus incisos e paragrafos ¢ aleatoria, mas fruto de comple-
xa engenharia politica e juridica, decorrente de ampla e prolongada
negociaco no seio do Executivo e no Congresso Nacional.

No inicio da tramitacdo da Lei de Propriedade Industrial, havia
firme determinacéo por parte do Executivo de privilegiar a fabrica-
¢do local e, a0 mesmo tempo, permitir a importagdo paralela do
objeto da patente (a chamada exausto internacional de direitos).
Com o aprofundamento dos debates no Congresso Nacional, per-
cebeu-se o conflito entre os dois mecanismos e houve uma mudan-
¢a de posicao do governo no sentido de adotar-se a exaustdo nacio-
nal, sabidamente de dificil defesa no contexto internacional.
Finalmente, o relator do PL na Comissdo de Assuntos Economicos,
senador Fernando Bezerra, assessorado pelos especialistas da CNI,
e em articulagdo com o governo, em especial com o MCT e 0 MRE,
propds na redagdo final do artigo 68 um caminho intermediério, que
foi aprovado mediante endosso pessoal do presidente Fernando
Henrique Cardoso e que associa as questdes da fabricaco local,
importacdo paralela e licenca compulsoria.

Considerou-se, a época, 0s possiveis conflitos que adviriam no
plano internacional, dado o potencial de interpretacdes divergentes
face a dimensdo dos interesses econdmicos em jogo, tendo-se con-
cluido que a engenharia do artigo 68, conjugado com s artigos 42,
43 e 74, seria defensavel face aos acordos internacionais, inclusive
0 Acordo TRIPs, entre outros, pelas seguintes razdes:

— A exploracdo local do objeto da patente é uma exigéncia absoluta
do artigo 5° da Convencéo de Paris (CUP). E, segundo a tradicdo
predominante dos intérpretes da CUP ¢ o interesse dos paises em
desenvolvimento, explorar localmente significa fabricar. Na inteligén-
cia do artigo 5°, a mera importagdo pode gerar licenca compulsoria,
nos seguintes termos: “cada um dos paises contratantes tera a facul-

dade de adotar medidas legislativas prevendo a concessdo de licen-
¢as obrigatorias para prevenir abusos que poderiam resultar do exer-
cicio do direito exclusivo conferido pela patente como, por exemplo,
a falta de exploracdo”. A falta de exploracdo sem razGes legitimas
configura abuso. E mais, na revisdo de Estocolmo da CUP: “a cadu-
cidade da patente S0 podera Ser prevista nos casos em que a conces-
sd0 da licenca obrigatdria nao tenha sido suficiente para prevenir tais
abusos”. Recordemo-nos do principio do inclusio unius exclusio alte-
rius, ou “interpretacéo a contrario senso”, da seguinte forma: a explo-
racdo por importagdo, ou seja, a falta de fabricacdo local, ndo € causa
de caducidade, logo pode ensejar licenca compulséria. E mais uma
linha de argumentagdo, que deve ser explorada.

— A exploracdo do mercado brasileiro por meio exclusivamente da
importacdo, ao reduzir a industrializaco local, inibe alguns dos
preceitos de TRIPs mais caros aos paises em desenvolvimento,
quais sejam: artigo 7 (Objetivos) - “A proteco e a aplicacdo de
normas de protecdo dos direitos de propriedade intelectual devem
contribuir para a promog&o da inovacAo tecnoldgica e para a trans-
feréncia e difusdo de tecnologia, em beneficio mdtuo de produtores
e usuarios de conhecimento tecnoldgico e de uma forma conducen-
te a0 bem-estar social e econdmico e ao equilibrio entre direitos e
obrigagdes”; e artigo 8.2 (Principios) - “Desde que compativeis
com o disposto neste Acordo, poderdo Ser necessarias medidas
apropriadas para evitar 0 abuso dos direitos de propriedade inte-
lectual por seus titulares ou para evitar o recurso a praticas que
limitem de maneira injustificavel o comércio ou que afetem adver-
samente a transferéncia internacional de tecnologia”.

— Além disso, cabe ressaltar que as prescricdes de TRIPs foram ple-
namente incorporadas na Lei 9.279/96, sendo, todavia, descabivel a
expectativa de aplicacdo direta e ipsis verbis de TRIPs no sistema juri-
dico brasileiro — nas palavras de Denis Barbosa, longe de tratar-se de
uma lei uniforme, “o Acordo TRIPs determina que os Estados-mem-
bros legislem livremente, respeitando certos padrdes minimos”. A
construcdo do artigo 68 da Lei 9.279/96 foi a maneira pela qual o
legislador brasileiro expressou a fiel observancia das disposicBes da
CUP ¢ de TRIPs, em consonancia com as expectativas das politicas
industrial e de ciéncia e tecnologia do pais. Sua inobservancia consti-
tui abuso penalizado por meio da licenca compulsoria.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissdo regulamentada pelo Decreto-Lei n- 8.933
de 26 de Janeiro de 1946
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- O artigo 27 de TRIPs ndo proibe a licenca compulsdria, mas a
discriminaco quanto ao fato de os bens serem importados ou pro-
duzidos localmente. Tampouco o artigo 31 veda a concessdo de
licencas compulsérias em razdo de ndo uso da patente. Pela
Convencdo de Viena, quando o novo tratado refere-se a outro,
anterior, prevalece o mais antigo, acrescido e regulamentado pelo
novo. Por forca da CUP, ndo existe discriminagéo quando a lei de
um pais dé idéntico tratamento ao seu nacional e a um estrangeiro,
beneficiario da Convencdo. O que nunca foi considerado discrimi-
natorio pela CUP ndo passard a sé-lo sob TRIPs.!

— Nao é demasiado recordar, ainda, as disposicdes do artigo 6 de
TRIPs: “Para o0s propésitos de solugdo de controvérsias no marco
deste Acordo, e sem prejuizo do disposto nos artigos 3 e 4 (trata-
mento nacional e tratamento de nagéo mais favorecida), nada neste
Acordo sera utilizado para tratar da questdo da exaustdo dos direi-
tos de propriedade intelectual.

A Lei de Propriedade Industrial associa de forma inédita os trés
mecanismos — fabricacdo local, licenca compulsoria e importagdo
paralela — com o fito de privilegiar a fabricagdo local da patente
sempre que economicamente viavel sua producdo em territorio
nacional, face ao mercado brasileiro, facultando alternativamente a
importaco — ndo exclusiva do titular -, evitando, assim, a criacio
de reserva de mercado ou monopdlio de importagéo.

A importacdo do objeto da patente somente ocorrera caso se
verifique a inviabilidade econbmica de sua fabricagdo no Brasil
(artigo 68, 81°, I), porém, tal autorizacdo estende-se ndo ape-
nas ao titular da patente, mas também aos seus concorrentes.
Desde que o titular esteja importando em decorréncia de invia-
bilidade econbmica, qualquer empresa também podera importar
0 objeto da patente. Assim, 0 mérito do artigo 68 néo é propria-
mente exigir a fabricaco local, mas impedir que haja monopélio
de importacdo — a importagdo incide como san¢do para quem
injustificadamente ndo fabrica no Brasil.

1. Denis Barbosa, “Uso Efetivo das Patentes no GATT/TRIPs”, marco, 1994 (parecer
elaborado para a Abifina) e “Licencas Compulsdrias: Abuso, Emergéncia Nacional e
Interesse Piblico”, Revista da ABPI, n® 45 (mar/abr 2000).
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Assim, incide a licenca compulsoria em quaisquer das condicdes pre-
vistas no caput e nos incisos do artigo 68, ou seja, caso se verifique
abuso de direito ou de poder econdmico; a ndo exploragdo do objeto
da patente no territdrio brasileiro por falta de fabricacdo ou fabricagdo
incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo
patenteado; ou quando a comercializago ndo satisfizer as necessida-
des do mercado. Ficam ressalvados os casos de inviabilidade econg-
mica, quando sera admiticia a importacéo — e, nesse caso, serd igual-
mente admitida a importagéo por terceiros.

O artigo 68, conjugado com os artigos 42, 43 e 74, afasta a conces-
sd0 da licenca compulsdria para terceiros se o titular da patente esti-
ver explorando regularmente o objeto protegido, demonstrando a via-
bilidade econbmica da fabricagdo no pais. O sentido desse dispositivo
é sujeitar o titular a sancdo — o que, de fato, caracteriza a licenca com-
pulsria — apenas na ocorréncia de abuso de poder econdmico.

A falta de fabricacdo pelo titular fundamentada em inviabilidade
da escala de produgdo ndo configura um abuso passivel dessa pena-
lidade e, visando garantir o atendimento do mercado brasileiro nas
condicBes de qualidade e preco do mercado internacional, faculta-
se a importacdo do produto, ndo apenas o titular, mas também a
terceiros — a chamada importagéo paralela.

Privilegia-se, assim, a fabricacdo local, sem, no entanto, impedir a
importacéo do produto patenteado pelo titular ou por terceiros caso
a producdo local se mostre economicamente invidvel em termos de
economia de escala. Além desse caso, a Lei de Propriedade
Industrial admite a concessdo de licencas compulsdrias para que
terceiros possam explorar a patente nos casos, por exemplo, de
emergéncia nacional, interesse plblico, abuso de direito ou de
poder econdmico pelo titular da patente, nos limites fixados pelo
Acordo TRIPs.

Cabe lembrar a regra basica da exaustdo internacional (uma vez
colocado o produto no mercado pelo titular da patente ou seu licen-
ciado, ele ndo pode impedir a livre circulaco). A legislagio brasi-
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leira foi além e adotou um nivel mais alto de protecdo para o titu-
lar, concedendo a exaustdo nacional, com vistas a estimular a pro-
ducdo local e a transferéncia de tecnologia — consoante os artigos 7
e 8 de TRIPs —, por entender que o mero depésito da patente no
Brasil se, por um lado, & mecanismo de difus&o da informagdo e do
conhecimento, por outro, ndo ¢ suficiente para assegurar a efetiva
transferéncia da tecnologia. Esta s se verifica efetivamente median-
te a fabricacdo local do objeto da patente. Se o titular decide ndo
fabricar o produto no pais, optando por importé-lo, ele estara desa-
tendendo o interesse do pais — que Ihe concede um titulo para
exploracdo monopolistica do mercado nacional — em seu desenvol-

vimento tecnoldgico e o interesse da sociedade no estimulo a inova-
¢d0. Sendo assim, passa a desmerecer a protecdo ampliada, retor-
nando-se & regra geral da exaustdo internacional. N&o obstante,
ndo haverd prejuizo para o titular da patente, pois o produto
importado — por ele mesmo e por terceiros — tera sido produzido e
vendido por ele mesmo no mercado internacional. N&o ha prejui-
20 para o titular nem transgresséo a TRIPs nessa conversdo da
exaustao nacional em internacional.”

O quadro abaixo apresenta 0 esquema de operacionalizacdo da
licenca compulsoria e da importacdo, face a exigéncia de explora-
¢do local da patente.

Operacionalizacgao dos artigos 42, 43, 68 e 74

S — Vigéncia da patente: 20 anos e
3 anos
A exploragdo da patente 1° caso) O titular/licenciado produz, atente o mercado, ndo abusa:
(inclusive por importagao nao h4 licenca compulséria ou importacao paralela
direta do titular)
2° caso) O titular/licenciado nao produz, sob suposta inviabilidade
] i econdmica, e continua importando: importagio direta e
Depésito Concessao importacdo paralela automatica
do pedido da patente
de patente . . . o
3° caso) O titular/licenciado nao produz, sob suposta inviabilidade
econdmica, e continua importando: ha pedido de licenga
compulséria por terceiro com legitimo interesse e capacidade técnica

podendo importar,

a) concedida
a licenca
compulséria

direta e paralela

1 ano para o licenciado
compulsério produzir,

mas sem exclusividade

b) cessa a importagao

Dominio
publico

a) o licenciado produz, atende o mercado
e nao abusa: nao h4 importacao paralela

b) o licenciado nao produz e continua
importando: é cassada a licenca compulséria
e voltam os direitos ao titular, mas admite-se
a importacao paralela e se evita o monopélio
da importagao

2. Mittelbach e Jessen, “A Exploragdo das Patentes no Brasil” (parecer elaborado para a
Abifina). Fev/2001.

TRENCH, ROSSI E WATANABE
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RIO DE JANEIRO
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TEACADECLARATORIDEFALEN
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Advogado no Rio de Janeiro, pés-graduado em Direito pela Northwestern University School of Law

O instituto da caducidade do registro de marca encontra-se regulado
pelos artigos 142 a 146 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996
(Lei de Propriedade Industrial - LP1). Trata-se da perda do direito
de propriedade conferido a marca por meio do registro perante 0
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, direito este
garantido pelo artigo 129 da referida Lei n® 9.279/96 (“Art. 142.
O registro da marca extingue-se; ... I1l- pela caducidade;...”).

Por sua vez, o direito a propriedade de uma marca néo é conferi-
do sem qualquer condic&o ao seu titular. E a protecdo concedida
a pessoa que quiser adotar aquele sinal distintivo com o intuito de
identificar determinado produto ou Servigo, por ela produzido,
comercializado ou prestado. A propriedade da marca, existente a
partir da concessdo do registro, encontra-se vinculada ao seu uso
efetivo, seja por parte do titular do registro, seja por terceiro devi-
damente licenciado.

Mesmo que se diga que o registro podera ser requerido (e concedido)
antes e sem a necessidade de qualquer uso efetivo, a sua auséncia, pelo
prazo de cinco anos consecutivos, dara ensejo a decretacdo da caduc-
dade, conforme expressamente previsto pelo artigo 143 da LPI.

Como se pode ver, a possibilidade de decretacéo de caducidade de
registro de marca € a prova cabal do fato de que & o uso a razéo de
protecdo as marcas de industria e comércio, ndo se justificando a
concessao da protecdo, como direito real, @ marca que ndo estiver
sendo efetivamente utilizada. A caducidade é uma das formas de

perda do registro da marca - leia-se perda da propriedade — pre-
vista pelo artigo 142, inciso 111, da Lei de Propriedade Industrial.

A caducidade, como vimos, encontra-se tipificada no Direito brasi-
leiro como uma das hipdteses de extingdo do registro de marcas de
indUstria e comércio. Desde o Decreto n® 16.264, de 19 de dezem-
bro de 1923, observa-se a obrigagdo de uso da marca sob pena de
ser declarada a caducidade. Este principio também estava presente
no Cédigo da Propriedade Industrial de 1945 (inserido no artigo
152), tendo sido mantido no Cddigo da Propriedade Industrial de
1971 (Lei 5.772/71, artigos 93 e 94). Atualmente, o tema vem
disciplinado nos artigos 142 a 146 da Lei n° 9.279/96.

Deve-se notar que o aludido Decreto n® 16.264/23, que foi o pri-
meiro diploma legal a introduzir o instituto da caducidade, estabele-
cia 0 prazo de trés anos para 0 inicio do uso da marca. O Cédigo da
Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-lei n® 7.903/45), por sua
vez, no artigo 152, estabelecia que a caducidade seria declarada se 0
titular do registro ndo utilizasse a marca pelo prazo de dois anos con-
Secutivos e que o requerimento deveria ser formulado por terceiro
interessado. Por outro lado, o Codigo anterior de 1971 (Lei 5.772)
introduziu, nos artigos 94 e sequintes, duas importantes inovacdes:
atribuiu ao titular do registro 0 6nus da prova de uso da marca e via-
bilizou a0 INPI proceder ex officio a0 exame de uso.

Com a recente edico da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que
modificou o sistema da propriedade industrial em diversos niveis, 0

FERNANDEZ SECCO & ASOCIADOS
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tema da caducidade também mereceu tratamento diverso em relacéo a
sistematica anteriormente adotada. A matéria esta regulada nos artigos
142 a 146 e as principais inovagdes ficam por conta do aumento do
prazo de dois para cinco anos como exigéncia para uso da marca e a
introdugdo do conceito de “razes legitimas”, em contraposicdo ao
conceito de “forca maior” empregado pelo artigo 94 do Cddigo ante-
rior. No &mbito internacional, a caducidade de marcas esta regulada
no artigo 19 do TRIP.

Com efeito, vale a pena transcrever o artigo 143 da Lei n°
9.279/96, tendo em vista ser esta a presente regulamentacdo da
matéria no Direito brasileiro, in verbis:

“Art. 143. Caducara o registro, a requerimento de qualquer pes-
soa com legitimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua con-
cessdo, na data do requerimento:

| - 0 uso da marca ndo tiver sido iniciado no Brasil; ou

Il - 0 uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco)
anos consecutivos, ou e, N0 mesmo prazo, a marca tiver sido usada
com modificacdo que implique alteracdo de seu carater distintivo
original, tal como constante do certificado de registro.

§1° Néo ocorrerd caducidade se o titular justificar o desuso da
marca por razdes legitimas.

§2° O titular sera intimado a se manifestar no prazo de 60 (sessen-
ta) dias, cabendo-Ihe 0 Onus de provar o uso da marca ou justificar
seu desuso por razdes legitimas.”

Cabe, num primeiro momento, fixar os conceitos fundamentais do
instituto da caducidade, para, subseqtientemente, examinar os topi-
cos que serdo discutidos neste trabalho.

Com efeito, a obtencdo do registro de marca de industria e comércio
confere a0 seu titular um direito de exclusividade na divulgagéo ou
exloragdo de produtos ou Servicos, cujo prazo serd inicialmente de
dez anos, prorrogavel por prazos iguais e sucessivos. Tal direito
investe o respectivo titular da faculdade de obstar o uso de marca
idéntica ou semelhante por parte de terceiros em atividades idénticas
ou afins, observando-se o conhecido principio da especialidade.

A doutrina especializada no assunto entende que a obtencdo do regis-
tro de propriedade industrial, e especificamente de marcas de industria
e comercio, confere ao seu titular um direito real (cf. Tratado de Direito
Privado, Pontes de Miranda, vol. 17, Ed. RT, 42 edicdo, pag. 14),
que, portanto, o titular do direito de propriedade assume o 6nus de usar
0 bem objeto do seu direito real, ficando, conseqiientemente, Sujeito aos
maléficos efeitos de sua inagéo. Esse principio vem sendo observado de
forma unissona na doutrina moderna de propriedade industrial.

O termo caducidade, substantivo do verbo “caducar”, que, con-
soante ensinam 0s Iéxicos, significa envelhecer, perder as forcas,
declinar, deixar de estar em vigor (cf. DicionarioBrasileiro Gloho,
Francisco Fernandes, Celso Pedro Luft e F. Marques Guimaraes,
232 edicdo), tem o sentido juridico de, no &mbito da propriedade
industrial, impedir que registros de marcas sejam mantidos em
vigor sem que haja o correspondente uso efetivo das mesmas.

U

LI

A outorga do registro da marca ao titular, e o indissociavel direito
de exclusividade na utilizacéo do sinal, nas condicBes previstas na
lei de regéncia (Lei n° 9.279/96), traz a contrapartida do dever
legal de uso da marca registrada, sob pena de serem aplicadas as
sangdes previstas no diploma legal aplicavel. O registro de marca
concedido pela autoridade competente, no caso o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial - INPI, ndo deve servir de mero enfeite
20 seu titular, mas sim deve desempenhar a funcéo social de servir
como sinal distintivo de produtos ou servigos concorrentes no curso
regular de atividades comerciais ou industriais.

Sendo assim, a caducidade é uma penalidade atribuida aqueles
que obtiveram determinado registro de marca e foram, sem uma
razdo que o justificasse, incapazes de utiliza-la pelo periodo de
cinco anos. E a pena que se atribui a quem registra uma marca com
a (inica finalidade (ou efeito, tendo em vista ndo ser exigida a prova
da intencéo do titular do registro de obstar o uso por terceiros) de
impedir que terceiros dela facam uso.

Houve sempre acentuada preocupagao do legislador e da doutrina
especializada em obstar o registro de marcas defensivas ou de reser-
vas, que se materializa com pedidos de registro de marcas que
visam to-somente assegurar a prioridade no depdsito. Pontes de
Miranda, com extrema acuidade, ja se insurgia contra essa pratica,
a0 prelecionar que:

“O outro requisito para decretacdo da caducidade — a no existéncia
de razdo legitima para 0 ndo uso — & menos um requisito do pedido
e mais uma razdo impeditiva para a decretagdo pelo INPI, posto tra-
tar-se de excludente que devera ser argtiida e provada pelo titular do
registro, no momento em que vier a apresentar sua defesa.”

A perda da propriedade do registro de marca através do instituto
da caducidade, anteriormente & Lei n° 9.279/96, era determinada
pelo artigo 93 do Cédigo da Propriedade Industrial de 1971, que
assim dispunha: “O registro de marca ou de expresséo ou sinal de
propraganda extingue-se:.........3) Pela caducidade”. Por outro
lado, 0 artigo 94, e respectivo pardgrafo Gnico, do mesmo diploma
legal preceituava que “Salvo motivo de forca maior, caducara ex-
officio ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando
0 Uso ndo tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois anos conta-
dos da concessdo do registro, ou se for interrompido por mais de
dois anos consecutivos. Paragrafo Unico - Ao titular do registro
notificado de acordo com o artigo 95, cabera provar o uso ou desu-
S0 por motivo de forga maior”.

Do dispositivo legal acima transcrito, inferia-se a obrigacao ex-lege
de uso da marca pelo prazo de dois anos a contar do registro e de
ndo interrupcdo pelo periodo de dois anos consecutivos, cabendo,
no entanto, ao titular do registro em defesa a comprovagdo do moti-
vo de forca maior ou 0 uso efetivo da marca no periodo investigado.

Como podemos ver, as principais inovagdes da legislacéo atual sdo:
i) 0 aumento do prazo para inicio do uso (ou interrupgdo) de dois
para cinco anos; ii) o fim da possibilidade de decretacdo da caduci-
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dade ex officio pelo INPI; e iii) a substituicdo da expresséo “moti-
vo de forca maior” pelo termo “razoes legitimas”.

A excludente de forca maior ndo é especifica do Codigo da
Propriedade Industrial. Ao contrério, encontra-se presente no direito
privado patrio com a mesma finalidade de desobrigar alguém de uma
obrigagéo, em decorréncia de fato alheio a sua vontade, que superou a
possibilidade de cumpri-la, o qual ndo poderia impedir ou evitar. O
conceito de “A obrigatoriedade de uso atende & funcdo mesma das
marcas de indUstria e comércio, que distinguem, marcando, 0 que se
produz ou vende, ou que se produz e vende. Evita, por outro lado, a
marca chamada defensiva ou de reserva, ou de obstrucdo” (cf. Tratado
de Direito Privado, vol. 17, Editora RT, 42 edicdo, pag. 126).

Resta, assim, incontroversa a obrigacdo do titular de uso da marca
como forma de evitar o perecimento do direito de exclusividade na
utilizacAo comercial do sinal, corporificado na concessao do regis-
tro pelo INPI.

Os outros requisitos para a decretacdo da caducidade séo a existén-
cia de requerimento por um terceiro interessado e a ndo existéncia
de uma razdo considerada legitima para justificar o ndo uso pelo
titular do registro. A exigéncia de requerimento por terceiro interes-
sado acarreta a impossibilidade de ser decretada a caducidade de
oficio pelo INPI, tal qual ocorria no direito anterior. Ora, se 0 obje-
tivo do instituto da caducidade € justamente o de impedir o uso de
marcas defensivas, € natural que ele apenas seja utilizado quando se
constatar, efetivamente, que 0 ndo uso da marca esta acarretando
um impedimento real, para que um terceiro concorrente (interessa-
do) use aquela marca para distinguir 0s seus produtos ou servicos.

A necessidade de requerimento por terceiro interessado se justifica
pela prépria razdo que permite a decretacdo da caducidade, qual
seja, 0 intuito de uso. Apenas havera interesse em se cancelar o regis-
tro concedido, se houver, efetivamente, uma pessoa interessada em
competir em determinado mercado. Com o pedido de caducidade,
este terceiro demonstra 0 seu interesse em usar a marca entao inerte.

N&o faria sentido aniquilar um registro concedido de acordo com 0s
requisitos legais, se este ndo estiver causando qualquer dano ou blo-
queio a atividade de um concorrente. N&o se pune, com a caducidade,
amera ndo utilizagdo da marca registrada. O que se visa & impedir que

0 titular de registro oponha, sem a contrapartida do uso, obstaculo a
que terceiros utilizem aquele sinal distintivo para designar os seus pro-
dutos ou servigos. E importante ressaltar que deveré ser entendido por
“pessoa com legitimo interesse” (expressdo contida no caput do artigo
143) o concorrente do titular do registro que possuir a intengdo de
registrar aquela marca em seu nome, para explorar o mesmo ramo de
indistria, comércio ou servico. Forca maior e caso fortuito estdo previs-
tos de forma clara e precisa no artigo 1.058 do Cddigo Civil Brasileiro,
que se aplica no ambito da propriedade industrial.

O essencial é que a forca maior, tal como concebida no artigo 94
do Cddigo da Propriedade Industrial de 1971, se consubstancia
em fato inevitével, que sobrepujou a vontade do utente de usar a
marca registrada, quanto ao qual ndo concorreu ou teve culpa e que
tornou impossivel o referido uso. O conceito atual de razdes legiti-
mas abranda a exigéncia anterior da forca maior, sem, contudo,
dela se distanciar. O intuito dessa modificagdo é o de tornar acei-
tveis para 0 ndo uso motivos que ndo se enquadrariam no concei-
to de forga maior, conceito este com origem no direito civil.

Por outro lado, o sentido da expressdo “razdes legitimas” é mais
obscuro do que “forca maior”, exatamente pela auséncia de norma
legal anterior que o definisse, como o Cadigo Civil. Ora, 0 que, no
entender do legislador, devemos entender por razdes legitimas,
capazes de impedir a decretacdo da caducidade de uma marca que
ndo é utilizada ha pelo menos cinco anos, existindo, ainda, um con-
corrente interessado em sua utilizagdo?

Como sabemos, ndo € a lei que ira nos fornecer esta resposta.
Preferiu (sabiamente) o legislador que se ocupassem de tal indaga-
¢do aqueles que, no dia, viessem a aplicar a lei. Com efeito, deve-
mos concordar que qualquer definicAo — exaustiva ou ndo — de
raz0es consideradas legitimas para a ndo utilizagdo de marca pode-
ria se prestar a injusticas e iniquidades, tanto ao titular do registro
€OMO ao proprio concorrente interessado na decretagdo da caduci-
dade. O critério para determinar se uma razéo deve ser considera-
da como legitima deve ser estabelecido pelos intérpretes da nova
lei, em uma base casuistica.

Mesmo na vigéncia da lei anterior, a doutrina j& admitia uma maior
compreensdo, no terreno da propriedade industrial, acerca da apli-
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cacdo do conceito de forca maior justificador do ndo uso da marca,
sendo, no entanto, indispensavel o fato necessario e ndo determina-
do por culpa do titular, irresistivel, que obstasse tal utilizacdo da
marca. A jurisprudéncia, tanto administrativa como judicial, regis-
tra algumas situagdes especificas como: greve, factum principis que
retire do comércio determinado produto por cassagdo de licencia-
mento ou por intervencéo, ou ainda causas que impecam a fabrica-
¢ao de certo produto, e assim por diante.

Vé-se, portanto, que na esfera da propriedade industrial existe maior
flexibilidade em se considerar como motivo de forca maior determina-
das situaces que ndo sejam criadas pelo titular do registro e que se
apresentem como irresistiveis ou inevitaveis. A nova Lei de
Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/96) agasalha esse principio —
que apresenta maior flexibilidade — ao utilizar, no paragrafo primeiro
do artigo 143, a expressao razdes legitimas”. Conclui-se, desta forma,
que o conceito de razdes legitimas devera ser interpretado como mais
extenso que o conceito de forca maior, abragendo-o, todavia.

Fixados esses conceitos, cabe examinar se a sentenca de decretagdo
da faléncia pode ser compreendida como motivo de razdes legiti-
mas, nos termos do artigo 143 da LPI. Cabe aqui indagar se, ante
a decretacdo da faléncia, poder-se-a cogitar da possibilidade de uso
da marca pelo seu titular, pois, da leitura do artigo 143 da LPI,
tal qual ocorria com 0 artigo 94 do antigo motivo de forca maior,
constitui uma excludente das hip6teses de extincdo do registro,
atuando como — para usar expressao do direito processual civil -
uma prejudicial ao pedido de caducidade.

A faléncia, como ensinam os juristas especializados no assunto, acar-
reta uma nova situagdo juridica na vida do comerciante, e inimeros
efeitos decorrem da sentenca declaratoria de faléncia, como se
depreende da ligo do inclito Rubens Requido, nos seguintes termos:
“...Desse ato judicial em diante, o falido, dessapossado de seus bens,
apreendidos pelo sindico, que passam a constituir a massa falida, ndo
pode praticar ato algum de disposi¢do, bem como ndo podera ausen-
tar-se da jurisdicdo do juiz sem sua permissdo”. (cf. Curso de Direito
Falimentar, 1° volume, Ed. Saraiva, 102 edi¢do, 1986, pag. 112).

A sentenca que declara a faléncia de um comerciante ou de uma socie-
dade mercantil tem como principal efeito a remogéo do comerciante

RUA SETE DE SETEMBRO, 99/6° ANDAR 20050-004
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL TEL.: (21) 2224 4442
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(ou dos administradores da sociedade) da administraco dos negdcios
até entdo desenvolvidos. A empresa passa a ser administrada por um
sindico, cuja obrigagdo principal é levantar o quadro de credores do
comerciante falido, providenciar a liquidacdo do ativo, através da
venda dos seus bens e, por fim, providenciar o pagamento dos credo-
res (na ordem de prioridade legalmente estabelecida) mediante o rateio
do montante eventualmente arrecado na fase de liquidacao.

A decretacdo da faléncia, com trénsito em julgado da sentenca,
atinge toda e qualquer atividade da empresa, representando indis-
cutivel abalo nas atividades regulares do comerciante. E com base
nessa realidade que o Judicidrio, em algumas oportunidades, ja
chancelou que a faléncia constitui motivo de forca maior impediti-
vo da caducidade, valendo, a esse respeito, invocar o precedente da
marca Brilhol, cuja sentenca foi confirmada pelo Superior Tribunal
de Justica - STJ (0 acdrddo encontra-se publicado na Revista do
STJ, vol. 19, pég. 100/102).

De um modo geral, a faléncia também podera acarretar a cessagao
das atividades do falido, enquanto se processa a fase de liquidagéo.
Poderé, no entanto, 0 juiz autorizar que o sindico continue exercen-
do algumas atividades da sociedade, se entender tal continuaco
conveniente. Dessa forma, todo e qualquer questionamento acerca
do fato de constituir ou ndo a faléncia razéo legitima para o ndo uso
da marca dever considerar se a sociedade, a partir da decretacdo
do estado falimentar, continuou ou no exercendo suas atividades.

Assim, a principio, a faléncia constitui motivo de forca maior para fins
de caducidade. Entretanto, ha que se averiguar se, em cada caso con-
creto, ocorreu a continuagdo do negacio e o prosseguimento das ativi-
dades regulares da empresa, justificadoras de eventual uso da marca.
Com efeito, 0s negacios da empresa falida poderdo ser continuados de
diversas formas, como, por exemplo, 0 arrendamento de equipamen-
tos para um determinado credor ou outro interessado, que envolva 0
direito de exploracéo das marcas de propriedade da empresa falida.

O que deve ser apurado é se houve, apds a decretacdo da faléncia,
a possibilidade de utilizagdo da marca pelo seu titular. A continua-
¢do do negécio, pela propria sociedade falida, através de seu sindi-
€0 U por meio de terceiro, arrendatario ou cessionario dos direitos
de uso da marca, leva a concluir pela auséncia de razéo legitima,
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considerando que a vigéncia do regime falimentar ndo obstou a uti-
lizagdo do sinal distintivo.

Deve-se considerar, ainda, que o periodo de cinco anos devera ser
contado a partir da data do pedido de caducidade, protocolado
pelo terceiro interessado. O titular do registro deverd provar que,
em algum momento deste perfodo, ou utilizou efetivamente a marca
ou houve a ocorréncia da razao legitima que obstou tal utilizacao.
Se a marca ndo vinha sendo usada por um periodo de, digamos,
quatro anos no momento em que foi decretada a faléncia, a cadu-
cidade ndo podera ser decretada, tendo em vista a verificagdo de
razao legitima — se for o caso — que a impediu de utiliz-la. O
perfodo de cinco anos, portanto, devera ser continuo, sendo admi-
tida a utilizagdo da marca em qualquer tempo dentro de tal termo,
para fins de ndo decretacdo da caducidade.

Superada a questdo da caracterizagdo do motivo de razes legiti-
mas como impeditivo da decretacdo da caducidade, cabe examinar
uma outra questdo, qual seja, se sera qualquer uso, no periodo
investigado, que podera ser considerado como elemento comproba-
torio de uso efetivo da marca em questéo.

De fato, 0 artigo 143 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n°
9.279/96) deixa claro que, em ocorrendo razéo legitima, a caduci-
dade deve ser rejeitada, 0 mesmo ocorrendo se forem apresentadas
provas de uso efetivo da marca. Devera, portanto, se verificado o
decurso do prazo para decretagdo de caducidade, o titular do regis-
tro ou provar o uso efetivo da marca ou apresentar 0 motivo de
razdo legitima e concluirmos ser a faléncia uma destas razbes —
desde que néo haja possibilidade de uso da marca apés sua decre-
tacdo —, 0 que agora pesquisamos é que provas poderdo ser apre-
sentadas com vistas a comprovar o uso efetivo.

Cabe, neste momento, fixar os conceitos basicos acerca da caracte-
rizacdo de uso efetivo da marca para fins de processo de caducida-
de. A prova mais contundente de utilizagdo de marca € a sua pro-
pria aposicdo ao produto, se isso, por 6bvio, for possivel e as
condicBes do produto permitirem. Ha outras provas também acei-
tas, como etiquetas, envoltorios, rotulos, invélucros, recipientes,
embalagens e, por conseguinte, toda e qualquer modalidade de
aparicao ou apresentacdo da marca.

Destaque-se que a prova de uso relativa a marcas de ervico & um
pouco diversa, admitindo-se impressos relativos a atividade do titu-
lar da marca, além de folhetos, cartazes, catélogos, fotografias e
todo o material publicitario relativo a divulgagdo da marca.

Releva notar que a doutrina, bem como a jurisprudéncia do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e dos tribu-
nais, S0 unissonas em aceitar as notas fiscais ou faturas como
prova efetiva do uso da marca, incluindo-se também os recibos, as
duplicatas e notas entregues ao consumidor. Todos esses docu-
mentos, desde que originais,  relativos ao produto e a marca cor-
respondente, s&o tidos como validos para os fins do artigo 143 da
Lei n®9.279/96.

Também poderdo ser considerados como prova documentos de for-
necedores que atestem a utilizagdo da marca pelo seu titular.
Encontram-se em tal situacdo os produtores de envoltdrios e emba-
lagens, ja que sua fatura de prestacdo de servigos ou entrega de
mercadorias podera discriminar a marca ou as marcas utilizadas
pelo seu titular e cuja caducidade se requer.

A primeira observaco que devera ser efetuada, em matéria de prova,
é determinar se as notas e recibos de entrega ao consumidor encon-
tram-se dentro do periodo investigado. Este periodo sera de cinco
anos corridos — sem qualquer tipo de interrupcao, contados a partir
da data do protocolo do pedido de caducidade. N&o deverdo ser rece-
bidos como provas quaisquer documentos anteriores ao periodo inves-
tigado (mais de cinco anos da data do protocolo), nem posteriores a
data do pedido. Se os (inicos documentos apresentados em eventual
processo de caducidade néo se enquadrarem no periodo que se inves-
tiga, ndo havera prova de uso efetivo, capaz de ilidir a caducidade.

Outro ponto que devera ser apreciado, tanto administrativamente,
pelo INPI, como pelo juizo ou tribunal que vier a julgar eventual
processo de caducidade, é que os documentos apresentados deve-
rdo referir-se especificamente ao produto ou Servico posto em
comércio e a marca que 0 mesmo visava distinguir. N&o poderdo
ser aceitas provas que ndo atestem, cabalmente, a comercializacdo
de produtos com a aposi¢do da marca em questdo. So os casos de
recibos ou comprovantes que apenas se refiram a comercializagéo
de produtos ou a prestacdo de servicos, de forma genérica, sem
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especificar a marca sob a qual tais produtos ou servigos foram pos-
tos em comércio.

Além disso, deve-se ter claro que ndo sera suficiente a mera com-
provacdo de utilizacdo da marca durante o periodo investigado.
A utilizagdo deverd ser efetiva, ndo se admitindo como prova
documentos que atestem apenas um uso esporadico ou eventual
da marca em tela. O uso, para inibir a caducidade, deve ser efe-
tivo e regular, conforme defende a doutrina atual da proprieda-
de industrial.

Na abalizada licAo de Jodo da Gama Cerqueira, com suporte em
Bento de Faria, colhe-se o sequinte ensinamento:

“....0 U0, para evitar a caducidade do registro, deveria ser efetivo, isto
¢, como doutrina Bento de Faria, deve consistir no emprego, na apo-
sicdo da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e cons-
tante, e ndo na aplicao intervalada e irregular em um ou outro pro-
duto, conforme ditar o arbitrio ou capricho do produtor ou mesmo do
proprio comprador” (cf. Tratado da Propriedade Industrial, 2° volu-
me, 22 edico, Ed. Revista dos Tribunais, 1982, pag. 1.058).

Na pena de Lucas Rocha Furtado (cf. Sistema de Propriedade
Industrial no Direito Brasileiro, 12 edicdo, Brasilia Juridica, 1986,
pag. 136) entende-se que “no que concene as formas de compro-
vacdo do uso, de forma analoga a experiéncia internacional, tem-se
exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploracdo séria e
continuada, em quantidade economicamente significativa, conside-
rando a natureza do produto ou servigo e a capacidade de produ-
¢0 da empresa titular do registro”.
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Esses ensinamentos estdo em consonancia com as regras fixadas
nas Diretrizes de Analise de Marcas (Ato Normativo n® 123, de
4/8/1984), a0 preceituar que 0 uso da marca ndo pode se dar de
forma simbdlica ou esporadica. Assim, as provas de uso apresenta-
das ao INPI ou ao Poder Judiciario devem ser examinadas e ava-
liadas a luz desses principios.

Por derradeiro, conclui-se que, para fins de decretacdo de caducida-
de, deverdo ser analisados todos os requisitos e condicles para sua
decretagdo, expostos no artigo 143 da Lei n® 9.279/96. Tais requi-
sitos s&0: 1) 0 prazo de cinco anos para inicio do uso da marca ou
de sua interrupcdo — prazo este contado da data do requerimento
do pedido de caducidade; ii) requerimento formulado por uma ter-
ceira pessoa interessada em explorar a mesma marca no mesmo seg-
mento de mercadoria ou servigo;  iii) a ndo oposicdo de uma razéo
legitima, impeditiva do uso, por parte do titular da marca.

Entre as raz0es legitimas, que como vimos ndo estao elencadas em
lei nem possuem conceito legalmente ou doutrinariamente definido
(tal qual o conceito de forca maior do Cédigo Civil), encontra-se a
sentenca declaratoria de faléncia, se esta, como & comum acontecer,
acarretar a impossibilidade do uso (esta impossibilidade pode ser
ilidida se provado que o titular da marca, diretamente ou por meio
de cessionarios, puder explora-la).

Também analisamos algumas modalidades de prova de uso da
marca, que, como vimos, deverdo ser ndo so conclusivas da ocor-
réncia da utilizagéo, mas ainda devem provar que o uso foi efetivo,
ndo bastando a mera exploracdo eventual da marca.
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Advogados de S&o Paulo, associados ao escritério Carvalho de Freitas e Ferreira Advogados,
no qual atuam, entre outras areas, na area de comércio eletronico

Sumério: 1. Introdugdo - 1. Classificacéo das Transacdes Eletronicas e Andlise da Natureza Juridica do Servico de Provimento de Acesso & Internet - 111 Requisitos de Validade dos
Contratos Eletronicos - IV. Lei Aplicavel aos Contratos Eletronicos - V. Formagdo dos Contratos/Prazo de Validade da Oferta - V1. Capacidade das Partes Contratantes - VII. Identidade
dos Contratantes - VIII. Aplicagéio do Cddigo de Defesa do Consumidor aos Contratos Eletronicos/Apuracdo de Responsabilidades - 1X. Aspectos Tributérios - X. O Desenvolvimento
do B2G/G2G - Iniciativas Regulatdrias Governamentais - XI. Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil) - MP n°2.200 - XII. Projeto de Lei - Conclusio

I. INTRODUCAO

O comércio eletronico € uma nova realidade, criada em fungéo do
desenvolvimento da Internet comercial, também conhecida como a
rede das redes, a qual tem o poder Unico e incomparéavel de possi-
bilitar a comunicacdo, e mais do que isso, a interagdo de milhares
de pessoas, das mais diversas origens culturais e das mais diversas
regides do planeta.

Um dos mercados mais atraentes atuaimente é a América Latina e
especialmente o Brasil. A dimenséo do mercado consumidor, a idade
média da populacdo, 0 momento de crescimento econdmico em que se
encontra, além de diversos tragos culturais, todos estes fatores contri-
buem para que o Brasil seja um dos mercados mais atraentes para a
implementacdo do e-business. Além disso, a desestatizacdo, liberaliza-
¢d0 e 0 novo ambiente regulatorio do setor de telecomunicag@es também
contribuiram para a instalacdo de uma infra-estrutura moderna capaz
de suportar o crescimento da capacidade de transmisséo de dados, que
é fundamental para o desenvolvimento e expansdo da rede mundial.

E importante mencionar que o governo brasileiro mostra-se muito
interessado no desenvolvimento da Internet no pais. O desenvolvi-
mento de servicos on-line para os cidaddos em geral, a ligacéo das
redes de dados governamentais através de um protocolo padroniza-
do (IP) e a economia gerada nas licitagdes publicas on-line sdo
somente alguns dos fatores que justificam a atencdo que 0 governo
tem dispensado a Internet.

Tudo isso é refletido no nimero de internautas no Brasil que, de
acordo com Japiter Media Metrix, chega a 8,5 milhdes." A sequir
retratamos 0s principais websites do pais:

1. Fonte: Japiter Media Metrix, dezembro de 2.000.
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Portais mais visitados no Brasil

(em milhées/més)
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Uol.com.br
Bol.com.br
Yahoo.com
IG.com.br
Zip.net
Yahoo.com.br

Fonte: Jupiter Media Metrix.
Mas 0 que é exatamente o comércio eletrbnico? Quais 0s bens que

podem ser transacionados através do ambiente virtual e quais as
regras aplicaveis a tais operagBes/contratagdes?

I1. CLASSIFICACAO DAS TRANSACOES ELETRONICAS E ANALISE
DA NATUREZA JURIDICA DO SERVIGO DE PROVIMENTO DE
ACESSO A INTERNET

Da andlise das atividades desenvolvidas no &mbito da Internet
comercial podemos concluir que o comércio eletronico, por vezes, é
apenas um novo meio de oferta de mercadorias e servicos. Neste sen-
tido, ainda que o computador e o ambiente virtual tenham sido utili-
zados para aproximaco das partes e para a formagdo do contrato
(de compra e venda mercantil ou de prestacdo de servicos), havera
uma exteriorizag&o destes negocios no mundo real (os bens serdo fisi-
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camente entregues, as transagdes financeiras seréo consubstanciadas
por boletos bancarios ou comprovantes de pagamento e assim por
diante).” Exemplo disto s&o as chamadas lojas virtuais ou a realiza-
¢do de algumas operages em sites de instituigBes financeiras, como
por exemplo abertura de contas correntes, para 0 que, ainda que a
contratacdo se efetue on-line, a abertura somente se completa
mediante a assinatura, pelo titular da conta, no cartéo de assinaturas.

Por outro lado, h& negdcios que séo tipicos da Internet, seja pela natu-
reza do negacio, seja pelo modo através do qual o negdcio se efetua
(toda a transacAo se perfaz no mundo virtual, ndo deixando rastros no
mundo real). Exemplificando: os servicos prestados por sites de busca
(tais como yahoo.com e cadé.com.br) sdo tipicos do mundo virtual,
ndo encontrando paralelo no mundo real. Ha sites de prestacdo de
Servicos (consultoria para casamentos, corretagem de valores mobilié-
rios, consultoria para investimentos, consultoria contabil, homebroker)
em que a oferta e a prestacdo do servigo se esgotam no mundo virtual.
Da mesma maneira, a oferta de software, mdsica e imagens para
download também sdo negécios tipicos do ambiente virtual. Estes
negacios, além de tratarem de circulagdo de informacdes efou conted-
dos (trago marcante da Internet), tém uma outra caracteristica pecu-
liar: a transacdo se completa inteiramente no mundo virtual, havendo
a oferta do bem/servico, aceitagdo e entrega/prestacdo do mesmo,
totalmente em ambiente virtual. Apenas 0 pagamento poderia deixar
vestigios no mundo real, face ao uso do boleto de cobranca bancaria,
ou ordem de pagamento, ressalvados o caso de utilizagdo do e-cash.

Ha ainda negécios que sdo tipicos do mundo virtual por tratarem
da infra-estrutura de base ou do modo como a Internet opera.
Exemplificativamente, citamos os contratos de provimento de aces-
s0, provimento de conteddo, criacdo de sites, hospedagem de sites,
publicidade (colocacdo de banners ou links).

Aqui é necessario esclarecer que, no Brasil, o provimento de
Internet ndo é considerado um servico de telecomunicagBes, mas
sim um servico de valor adicionado, caracterizando-se por um ser-
vico preponderantemente desregulamentado.

Realmente, a Lei Geral de Telecomunicacdes (Lei n® 9.472, de
16/7/1997 - LGT) trouxe um conceito objetivo para definir o que
é servico de telecomunicacdes:

“Art. 60. Servico de telecomunicagBes € o conjunto de atividades
que possibilita a oferta de telecomunicagao.

§ 1° Telecomunicacdo € a transmisséo, emissdo ou recep¢do, por
fio, radioeletricidade, meios dpticos ou qualquer outro processo ele-
tromagnético, de simbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens,
sons ou informagdes de qualquer natureza.”

Paralelamente a definicdo de servico de telecomunicages, o artigo 61
da LGT trouxe a sequinte definicdo de servico de valor adicionado:

“Art. 61. Servico de valor adicionado € a atividade que acrescenta,
a um servico de telecomunicagfes que Ihe dé suporte e com o qual

2. Sobre a matéria, assim como sobre o comércio de bens incorpdreos, vide Marco Aurélio
Greco, in Internet e Direito, Editora Dialética, 2.000, pagina 51 e seguintes.

2

ndo se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazena-
mento, apresentacdo, movimentac&o ou recuperacao de informagdes.
§ 1° Servico de valor adicionado ndo constitui servico de telecomu-
nicagdes, classificando-se seu provedor como usuério do servico de
telecomunicagdes que Ihe da suporte, com os direitos e deveres ine-
rentes a essa condic&o.”

Dessa forma, fica claro que servico de valor adicionado néo € servi-
60 de telecomunicacdes, sendo seu provedor considerado como usua-
rio do servico de telecomunicagBes que dé suporte a atividade pres-
tada, inclusive com os direitos e deveres inerentes a essa condicéo.

Quando se analisa a defini¢o de servico de valor adicionado, tem-
se claro que referido servico se restringe ao acréscimo de novas uti-
lidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentagao,
movimentagdo ou recuperagdo de informag@es, néo se confundindo
com o servi¢o de telecomunicagdes, que Ihe da suporte.

Assim, nem o provedor de Internet, nem qualquer outra entidade
que presta servicos ligados a Internet estdo sujeitos a fiscalizacdo
do orgdo fiscalizador e regulador de telecomunicagdes — a Anatel
—, a exce¢do naturalmente da entidade que presta o servico de tele-
comunicagdes que da suporte ao servico de valor adicionado (tele-
fone, TV a caho, WLL e outras).

\bltando a analise das transacdes eletronicas, destacamos 0s negécios
que apresentam paralelo no mundo real, porém, que ganharam contor-
nos proprios na Internet, eis que, em virtude da globalizacdo e interati-
vidade da Internet, a possibilidade de comparagéo de pregos e de infor-
mag0es sobre produtos foi incrementada. Aqui estamos falando dos
sites de intermediacdo, tais como os sites de leildo, os sites de compra e
venda de veiculos (exemplo: webmotors.com.br) e imdveis (exemplo:
planetaimavel.com.br). Muitas vezes ocorre um leildo inverso, ou seja,
uma pessoa relaciona 0 que deseja adquirir e varias outras fazem suas
ofertas de venda, ganhando aquela que oferecer o menor prego.

Por outro lado, h& negécios que ndo sdo suscetiveis de ocorrerem vali-
damente na Internet. De fato, 0s contratos solenes exigem a forma pres-
crita em lei, como requisito de sua validade. Assim, um contrato de
compra e venda de iméveis ndo pode ser validamente celebrado através
da Internet, pois, consoante o artigo 134, inciso 11, do Codigo Civil, é
essencial para a validade deste contrato a celebracéo por escritura publi-
ca. Além disso, como ocorre nas transacdes cursadas fora da Internet,
0s negdcios envolvendo objetos ilicitos ou celebrados entre partes sem
capacidade civil também sdo invlidos, nos termos do Codigo Civil.

I11. REQuUISITOS DE VALIDADE DOS CONTRATOS ELETRONICOS

Reza 0 artigo 82 do Cadigo Civil que “a validade do ato juridico
requer agente capaz (artigo 145, n° 1), objeto licito e forma pres-
crita ou ndo defesa em lei (artigos 129, 130 e 145)”.
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Portanto, caso 0 contrato eletronico tenha sido firmado por pessoas
fisicas ou juridicas residentes e domiciliadas no Brasil, ndo ha davi-
da que a lei brasileira regera tal relacdo juridica, sendo aplicavel o
retrocitado artigo, para verificarmos se o contrato celebrado no
mundo virtual € valido e obriga as partes contratantes.

Por outro lado, caso uma das partes contratantes ndo seja domici-
liada no Brasil, por exemplo, no caso de contratagdo com um site
situado no exterior,? qual seria a lei aplicavel?

IV. LEI APLICAVEL A0S CONTRATOS ELETRONICOS

Consoante 0 artigo 9° da Lei de Introdugdo ao Cédigo Civil
(Decreto-Lei n° 4.657/42), “para qualificar e reger as obrigacoes,
aplicar-se- a lei do pais em que se constituirem”. O pardgrafo segun-
do de tal artigo ainda dispde que “a obrigagéo resultante do contrato
reputa-se constituida no lugar em que residir o proponente”. Neste
mesmo sentido, citamos 0 artigo 1.087 do Cadigo Civil, 0 qual reza
“reputar-se-a celebrado o contrato no lugar em que foi proposto”.

Destarte, diante de um possivel conflito de leis, o critério determinante
para atrair a aplicagdo de uma determinada lei a um contrato é, sequn-
do o direito privado brasileiro, o lugar de constituicdo da obrigacao.
Mas como determinar o lugar de constituic&o de uma obrigacdo? Esta
pergunta necessariamente nos leva @ uma outra indagagéo: qual o
momento em que 0 contrato considera-se formado, perfeito e acabado?

V. FORMAGAO DOS CONTRATOS/PRAZO DE VALIDADE DA OFERTA

V.1 - Contratagdo entre presentes/ausentes

O tema esta intimamente ligado ao conceito de contratagdo entre
ausentes e presentes. A contratagdo entre ausentes é comumente
identificada com a nocdo de auséncia fisica, j& que o vocabulo
ausente ¢ um antonimo do vocabulo presente, o qual conota pre-

3. No nosso entendimento, o critério para aplicagdo da lei estrangeira é o do domicilio do
titular do site e ndo o local onde se situa o servidor (conhecido como site fisico) que
armazena as paginas e outros elementos que compdem o site (Site l6gico), até porque
muitas vezes o proprietario do servidor que hospeda o site ndo é a mesma pessoa titu-
lar do site. A respeito dos conceitos de site fisico, site l6gico, site virtual e site midia,

senca fisica. Assim, 0s contratos entre ausentes seriam aqueles con-
tratos celebrados entre pessoas que nao estdo frente a frente no dia
de celebragdo do contrato, ou, por outro modo, que estdo distantes
um do outro. Porém, o desenvolvimento dos meios de comunicacéo
modificou este conceito, fazendo com que a contratagdo entre
ausentes esteja relacionada ao tempo decorrido entre a oferta e a
aceitacdo. Desta maneira, ainda que as partes contratantes estejam
em locais diferentes, mas a aceitagdo seja imediatamente posterior
a oferta, estar-se-a diante de contratos entre presentes. Por outro
lado, toda vez que decorra certo lapso de tempo entre a aceitagdo
e a recusa, entdo estar-se- diante de contratacdo entre ausentes.*
Destarte, explica-se o porqué do Cadigo Civil Brasileiro classificar
as comunicagdes telefonicas como contratos entre presentes (artigo
1.081) e as comunicagdes por correspondéncia epistolar ou tele-
grafica (artigo 1.085) por contratos entre ausentes.

O momento de formagdo do contrato se da, nas contratagdes entre
presentes, na data de celebragdo do contrato. J& nas contrataces
entre ausentes, 0 contrato reputa-se formado, perfeito e acabado na
data em que o oblato expede sua aceitagdo, salvo se antes da acei-
tacdo, ou concomitantemente a aceitacdo, chegar ao ofertante a
retratacdo da aceitacéo, ou ainda se o ofertante tiver se comprome-
tido a esperar resposta e se esta ndo chegar no tempo determinado.

Como se V&, 0 Brasil adotou a teoria da expedicdo (em oposicdo a
teoria da recepcdo), mitigada pelas excecdes mencionadas no para-
grafo acima. Ou seja, como regra geral, nas contratagdes entre
ausentes, 0 contrato presume-se formado com a expedicéo da acei-
taco pelo oblato.

V.2 - Prazo de validade da oferta

A distincdo mencionada ndo tem apenas relevancia tedrica, pelo
contrério, tem efeitos praticos importantes, porquanto é determi-
nante para averiguacéo do prazo de validade da oferta. Neste sen-

vide artigo de Douglas Yamashita, “Sites na Internet e a Protegdo Juridica de sua
Propriedade Intelectual”, in O Direito na Era da Internet, IOB, Cursos Empresariais.
4. Aeste respeito, vide Maristella Basso, in Contratos Internacionais do Comércio, Negociagdo
- Concluséo - Pratica, Livraria do Advogado Editora, 22 edigdo, 1998, paginas 103 a 110.
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tido, destacamos os artigos 1.080 e 1.081 do Cadigo Civil, segun-
do os quais a proposta obriga o proponente, salvo:

- nos contratos entre presentes: se feita sem prazo, ndo foi imedia-
tamente aceita;

—Nos contratos entre ausentes: se feita sem prazo, tiver decorrido tempo
suficiente para chegar a resposta a0 conhecimento do proponente, ou se
feita com prazo, no tiver sido expedida a resposta dentro deste;

— se antes da resposta, ou Simultaneamente, chegar ao conhecimen-
to do oblato a retratagdo do ofertante.

Transpondo esta disciplina juridica para os contratos celebrados no
ambiente virtual, pergunta-se: tais contratos se assemelham a comu-
nicacdo telefonica ou a correspondéncia epistolar? Entendemos
que deve ser feita uma analise caso a caso, para respondermos a tal
pergunta, mas sempre nos norteando pelo principio do imediatis-
mo da resposta, retromencionado.

Entéo, os contratos celebrados em salas de bate-papo seriam con-
siderados entre presentes. Ja s contratos celebrados atraves do uso
de e-mail seriam equiparados aos contratos celebrados por corres-
pondéncia epistolar. Nos contratos celebrados pelo consumidor
através da aceitacdo incondicional aos termos do contrato ofertado
pelo site (inclusive aceitacdo tAcita, nos chamados click-wraps, em
que o consumidor meramente pressiona um hotdo para consumar
sua aceitagdo), entendemos que ha contratagdo entre ausentes,
devido ao lapso temporal entre a oferta e aceitado.’

VI. CAPACIDADE DAS PARTES CONTRATANTES

Conforme acima mencionado, é requisito de validade dos contratos em
geral, e também dos contratos eletrdnicos, que as partes contratantes
sejam capazes, ou Seja, que possam se vincular através do contrato.

No caso de contratagdo entre partes residentes e domiciliadas no Brasil,
a verificacdo da capacidade dos agentes sera regulada pelos artigos 5°,
6° ¢ 9° do Cddigo Civil. Por outro lado, no caso de contratagdo com
pessoa residente e domiciliada no exterior, aplicar-se- a lei do pais em
que for domiciliada a pessoa para afericio de sua capacidade, consoan-
te 0 disposto no artigo 7° da Lei de Introdugdo ao Codigo Civil.

Nas contratacdes eletronicas, porém, nem sempre temos apenas pes-
soas juridicas ou pessoas fisicas interagindo. De fato, nas comunica-
¢0es ditas interativas e nas comunicagBes intersistémicas, a contrata-
¢A0 se da respectivamente entre uma pessoa fisica de um lado e um
banco de dados de outro e no, segundo caso, entre dois computado-
res, sem qualquer interferéncia humana. Neste sentido, citamos Ivo
Teixeira Gico Jr.: * ...0 computador ndo se limita a documentar a
vontade externa, mas determina o contelido de tal vontade; a lingua-

5. A este respeito, vide “Aspectos Legais do Comércio Eletronico - Contratos de
Adesdo”, Mariza Delapieve Rossi e Manoel J. Pereira dos Santos, in Anais do XIX
Semindrio Nacional de Propriedade Intelectual, 1999, paginas 112 e 113.

6. Ivo Teixeira Gico Janior, in “O Conceito de Documento Eletronico”, Repertdrio I0B
de Jurisprudéncia, 22 quinzena de julho de 2000, n° 14/2000, caderno 3, pagina 306.
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gem eletrbnica ndo constitui simples documentagéo de uma vontade
jaexpressada pelas formas tradicionais, mas constitui a forma enten-
dida como elemento expressivo necessario de tal vontade, a manifes-
tacdo exterior necessaria da regulagdo de interesses”.”

Comungamos com a opinido do Dr. Jodo Vicente Lavieri, no sentido
de que os computadores ndo séo Sujeitos de direito; portanto, em se tra-
tando de comunicagdes intersistémicas ou interpessoais, a afericdo da
capacidade dos agentes contratantes deve ser feita no momento da pro-
gramagdo do banco de dados através do qual o contrato sera efetuado.”

VII. IDENTIDADE DOS CONTRATANTES

As contratacOes eletrOnicas, justamente por serem cursadas no
ambiente virtual, apresentam ainda um outro complicador, relativo
a verificacdo da identidade/autenticidade do agente. Nas palavras
do Dr. Marco Aurélio Greco: “... a pessoa que se apresenta como
determinada pessoa é efetivamente quem diz ser? Aquele que se
apresenta como site de um banco é verdadeiramente um banco?
Aquele que se apresenta como site de uma loja de departamentos
acolhendo pedidos de compra de mercadorias € verdadeiramente
uma loja autorizada a funcionar como tal?”®

Visando contornar este problema, alguns paises adotaram a assina-
tura digital como forma de identificacdo dos agentes contratantes,
bem como para garantir segurana as contratagGes, paralelamente
a adocdo da criptografia de mensagens. No Brasil, ha varios proje-
tos de lei dispondo sobre a matéria (vide item 9 abaixo).

VIII. ApLicacAo bo CoDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AQS
CONTRATOS ELETRONICOS/APURAGAO DE RESPONSABILIDADES

Néo ha duvida quanto & aplicagdo do Codigo de Defesa do
Consumidor (CDC) aos contratos eletronicos celebrados entre
partes residentes e domiciliadas no Brasil, desde que tais contratos
envolvam relagdo de consumo. Portanto, nas relagdes de consumo
cursadas no ambiente virtual, os consumidores podem se valer de
todos os direitos a eles conferidos pelo CDC, tais como responsa-
bilizagAo objetiva do fornecedor, inversdo do nus da prova, solida-
riedade dos fornecedores, direito & seguranca e & informagéo.

Da premissa mencionada acima surgem duas indagacdes: (i) 0 CDC
sera aplicavel aos contratos que, ainda que envolvam relacao de con-
sumo, tm o fornecedor do bem ou servico residente e domiciliado no
exterior (exemplo: contratagdo com lojas virtuais situadas no exterior,
como a Amazon.com., e a celebracdo de contratos de prestacéo de
servios com sites estrangeiros); (i) o que é relagdo de consumo e em
quais contratacdes eletronicas ha relagdo de consumo?

7. Vide Mariza Delapieve Rossi e Manoel J. Pereira dos Santos, op. cit., paginas 105 a
108, e Jodo Vicente Lavieri, "O Comércio Eletronico na Internet”, in Anais do 11°
Seminério Internacional de Direito de Informatica e Telecomunicagdes da ABDI, 1997.

8. Marco Aurélio Greco, in Internet e Direito, Editora Dialética, 2000, pagina 30.
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Relativamente a primeira pergunta entendemos que, em tais con-
tratacOes, a lei estrangeira poderia ser aplicada, com base no arti-
go 9°, pardgrafo segundo da Lei de Introducdo ao Codigo Civil.?
Por outro lado, 0 CDC expressamente estabelece que o fornecedor
estrangeiro, exportador de bens e servicos, é responsavel pelos ser-
vicos e bens por este fornecidos. Portanto, considerando-se que o
CDC é norma de ordem publica, que regula especialmente as rela-
¢0es de consumo, poderiamos entender que o critério da LICC ndo
seria aplicavel; pelo contrério, a disciplina do CDC seria aplicavel
a tais contrataces. Esta @ uma matéria controvertida, mas inclina-
Mo-nos para a segunda corrente mencionada acima.

Quanto a segunda questdo, é imprescindivel para sua resposta a
anlise dos conceitos de fornecedor e consumidor, fornecidos pelos
artigos 2° e 3° do CDC, os quais rezam:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa fisica ou juridica que adquire
ou utiliza produto ou servico como destinatario final.

Pardgrafo nico..............

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa fisica ou juridica, publica ou pri-
vada, nacional ou estrangeira, bem como s entes despersonaliza-
dos, que desenvolvem atividades de producéo, montagem, criago,
construcdo, transformagdo, importacdo, exportacdo, distribui¢io ou
comercializacdo de produtos ou prestagéo de servigos.

Paragrafo 1° ...

Pargrafo 2°...”

Embora a conceituagdo legal supracitada seja muito clara, por
vezes é dificil caracterizar-se algumas relagBes como de consumo, e
esta dificuldade, via de regra, é atrelada a figura da pessoa juridi-
ca consumidora. Esta, por vezes, é parte da cadeia produtiva de
bens, sendo complicado identificar e discernir em que medida tal
pessoa esta adquirindo o produto como sua destinatéria final, ou

9. Vide a este respeito artigo de Levy & Salomdo Advogados, in Relatorio Juridico,
janeiro/fevereiro 2000.

10. Newton DeLucca, in “Aplicagdo do CDC a Atividade Bancaria”, citado por Ricardo
Barretto Ferreira da Silva, Eduardo Damido Gongalves e José Leca, in “Bancos
Virtuais e a Protecdo dos Consumidores”, artigo apresentado na IBA 2000
Conference, Committee R&E (Segdo de Direito Empresarial), Amsterdd. A este res-
peito, citamos também Fabio Konder Comparato, “Funcao Social da Propriedade dos
Bens de Produgdo”, in RDM 63/72: “....Mas as mercadorias somente se consideram

seja, em que medida estard fazendo uso privado, ndo produtivo do
bem, caracterizando-se como consumidora, ou estard meramente
adquirindo-0 para Ihe agregar algum valor e coloca-lo em uma
etapa subseqUiente da cadeia produtiva, caracterizando-se, entdo,
como intermediaria. Ou, em outras palavras: “...0s produtos e ser-
vicos adquiridos pela empresa que néo interfiram diretamente no
processo produtivo séo bens de consumo. A dificuldade prética
reside na auséncia de critérios claros no CDC brasileiro para a
identificaco dos bens de consumo e dos bens de produgdo, ao con-
trério do que ocorre no direito norte-americano, que divide, expres-
samente, 0s bens em consumer goods e capital goods™."

Transpondo o questionamento supramencionado para 0 ambiente dos
contratos eletronicos, julgamos que tal problema € relevante relativa-
mente a0s contratos atrelados a0 modo de operacionalizacdo da
Internet ou & tecnologia que serve de base para as contratacdes eletrd-
nicas. Sem pretender esgotar os possiveis tipos contratuais, citamos 0
contratos de criacdo de sites, hospedagem de sites, atualizacdo de sites,
utilizacéo de espago em servidor, provimento de acesso, provimento de
contetdo, publicidade (através de banners ou links). Estes contratos
sdo basicamente contratos de prestacdo de servigos. Em que medida os
tomadores destes servicos (via de regra, as empresas titulares dos sites)
serdo considerados consumidores (consoante artigo 2° do CDC),
podendo se valer do CDC para defesa de seus direitos, sendo-lhes
facultado exigir a reexecucdo do servico ou a restituicdo da quantia
paga, nao ficando limitados as perdas e danos? Entendemos que esta
questdo é complexa e deve ser objeto de estudo aprofundado, sendo,
porém, imprescindivel uma analise caso a caso, contrato a contrato.

Outra quest&o é saber se os intermedidrios, assim entendidos os pres-
tadores de servicos de conexdo a Internet, de transmisséo de informa-
¢0es e de armazenamento de arquivos, sdo responsaveis pelo conted-

bens de produgéo enquanto englobadas na universalidade do fundo de comércio; uma
vez destacadas dele, ao final do ciclo distributivo, ou elas se incorporam a uma atividade
industrial, tornando-se insumos de produgdo, ou passam a categoria de bens de consu-
mo. Neste (ltimo conceito incluem-se tantos os bens cuja utilidade € obtida pela sua con-
comitante extindo, quanto aqueles que se destinam ao uso, sem destruicdo necessa-
ria.[...] Como se percebe, a classificacéo dos bens em produtivos ou de consumo ndo se
funda em sua natureza ou consisténcia, mas na destinacéo que se Ihes dé”.
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do das informag0es transmitidas. Exemplificando, os provedores de
acesso a Internet seriam responséveis pelas obrigacdes dos sites a que
ddo acesso, por exemplo, das lojas virtuais? Esta responsabilidade
seria oriunda da solidariedade das entidades integrantes da cadeia de
fornecimento (com base nos artigos 18 e 19 do CDC) ou teria por
base a responsabilidade civil, consagrada no o artigo 159 do Cddigo
Civil? No nosso entender, é claro que a relacdo entre um determina-
do usudrio X e seu provedor de acesso a Internet é uma relacéo de
€onsumo, assim como também estar-se-a diante de relacéo de consu-
mo na hipotese de contratagdo deste usuario X com loja virtual.
Porém, o provedor de acesso a Internet & terceiro em relagdo ao con-
trato de aquisicdo de mercadorias ou servicos celebrado entre X e a
loja virtual. Somos da opinido de que o provedor ndo sera responsa-
vel pela transaco cursada eletronicamente, salvo se agir com culpa
ou dolo, vindo 0 adquirente do bem ou servico sofrer danos imputa-
veis a conduta do provedor, caso em que a este seria aplicavel o arti-
go 159 do Codigo Civil. Esta, inclusive, é a linha adotada pelo
Projeto de Lei n°® 1.589/99, que disp@e sobre o comércio eletronico,
a validade juridica do documento eletronico e a assinatura digital.

IX. ASPECTOS TRIBUTARIOS

Os conceitos sedimentados na legislacéo tributdria e que sdo sufi-
cientes para trazer sequranca juridica as relagdes comerciais cursa-
das no mundo real sdo questionados e debatidos quando aplicados
as transacdes eletronicas. Assim, citamos como exemplos a defini-
¢A0 de estabelecimento comercial e de mercadoria, a questdo da fis-
calizaco das transagdes cursadas eletronicamente em face do direi-
to & privacidade e a intimidade e, principalmente, a incerteza na
propria tributaco das operacdes eletronicas.

No Brasil, uma polémica que persiste é a tributagdo dos servigos
de provimento de acesso a Internet. De um lado, as autoridades
fazendarias de ambito estadual visam a cobranga do ICMS (seme-
Ihante ao I\VA europeu), por entender que se trata de tipica pres-
tacdo onerosa de servico de comunicacdo. De outro lado, o fisco
municipal pretende que seja cobrado o ISS, imposto incidente
sobre a prestacdo de servicos previstos em lista taxativa. Por sua
vez, 0s provedores de acesso a Internet entendem que néo deveria
haver a cobranca de qualquer tributo, tendo em vista ser o servico
por eles prestado um servico de valor adicionado, de acordo com o
artigo 61, § 1°, da Lei Geral das Telecomunicacdes (LGT).

Recentemente o Superior Tribunal de Justica (STJ) se manifestou favo-
ravelmente & tributagdo do provimento de acesso & Internet pelo ICMS.
Embora a decisdo ainda ndo tenha sido publicada, o Exmo. Sr.
Ministro José Delgado, relator do Recurso Especial n® 323358/PR
(2001/0056816-9) interposto pelo Estado do Parana em face da deci-
540 que acolheu pedido da provedora de acesso, a empresa Sercontel
S.A. de Londrina, para ndo recolher o ICMS, decidiu pela tributagéo
das atividades de provimento de acesso & Internet pelo ICMS. Segundo
0 Exmo. Sr. Ministro, 0 servico prestado pelo provedor de acesso a
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Internet no é servico de valor adicionado, conforme definido pelo arti-
go 61 da LGT, mas sim servigo de comunicacao.

Logo apds a decisdo do STJ, o Conselho Nacional de Politica
Fazendaria (Confaz), que redine os fiscos estaduais, publicou no DOU
de 12/7/2001, o Convénio ICMS n° 78, o qual autoriza os Estados
e 0 Distrito Federal a reduzir a base de calculo do ICMS incidente nas
prestagdes onerosas de servigo de comunicago, na modalidade acesso
a Internet, de forma que a carga tributdria seja equivalente ao percen-
tual de 5% do valor da prestacdo. O Convénio afirma que o ICMS é
devido no provimento oneroso de acesso a Internet e deixa a carga tri-
butéria do ICMS igual & do ISS cobrado pelo Municipio de S&o
Paulo, que é de 5%, acirrando ainda mais a briga entre Estado e
Municipio. As disposices do Convénio ICMS n° 78 ja foram regu-
lamentadas pelo Estado de Sdo Paulo através do Decreto n® 46,027,
de 22 de agosto de 2001, publicado no DOE de 23/7/2001, 0 qual
introduziu alteragdes no Regulamento do ICMS/SP, acrescentando ao
Anexo 11 do mesmo 0 artigo 23 sobre Internet e provedor de acesso.

Outra questdo importante € a tributacéo da veiculagéo ou difuséo de
publicidade em sites da Internet. Em 3/7/2001, a Secretaria de
Finangas e Desenvolvimento Econdmico publicou no Diério Oficial
do Municipio de S&o Paulo a Portaria n°® 37, que acrescenta o codi-
go de servico 2550 a lista das atividades sujeitas ao ISS. O codigo
foi inserido no Anexo 2, campo 5, da Lista do ISS corresponden-
te a Mercadologia e Comunicagdo e define que sera tributada em
5% “a veiculacdo e divulgacdo de textos, desenhos e outros mate-
riais de publicidade, por qualquer meio, exceto em jornais, periédi-
cos, radio e televisdo™ . Portanto, 0 cOdigo 2550 determina a tribu-
tacdo na veiculacdo de publicidade por qualquer meio, incluindo,
assim, a veiculacdo de publicidade na Internet.

Ha também muita polémica quanto as questdes envolvendo a tribu-
tacdo das transacdes relativas a bens intangiveis (download, MP3,
Napster), pois ndo hé definico se tais transacdes configuram cir-
culago de mercadorias, prestacao de servi¢os ou nenhum dos dois.
Tais questdes estdo longe de serem resolvidas e necessitam de espe-
cial atenco dos legisladores.

X. O DESENVOLVIMENTO DO B2G/G2G - INICIATIVAS
REGULATORIAS GOVERNAMENTAIS

O governo federal (e alguns estaduais também) tem expedido
diversas normas para regulamentar a circulaco de documentos ele-
trnicos no dmbito intragovernamental e outras disposigdes.

X.1-IN SRF n° 156

A Instrucdo Normativa n° 156, de 22/12/1999 da Receita Federal
cria 0 e-CPF (registro de pessoa fisica perante a Receita Federal) e 0
e-CNPJ (registro de pessoa juridica perante a Receita Federal). Trata-
se de um sistema no qual os contribuintes poderdo encaminhar e rece-
ber documentos eletronicamente, através de um sistema criptografico
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assimétrico de assinaturas eletronicas. Assim, a Receita Federal passa-
raa aceitar a validade de documentos (declaracdes, comprovantes, cer-
tidlGes, etc.) como se fossem protocolados fisicamente na Receita.

A Instruco prevé ainda um sistema de certificacdo que, além de
garantir a identidade dos usuarios-contribuintes, certificara tam-
hém os documentos enviados, dificultando eventuais fraudes.

X.2 - Sociedade da informacao e comércio eletronico

Uma outra frente do governo tem se preocupado em criar Orgdos e
condicBes governamentais que estimulem a implementacdo da
sociedade da informagdo, bem como o desenvolvimento do comeér-
cio eletronico, possibilitando, inclusive, uma interface entre 0
governo e a sociedade civil, para desenvolver o ambiente eletronico
e discutir as questdes surgidas desse novo meio.

E esse 0 intuito da Portaria Interministerial n° 47, de 3/8/2000,
que cria 0 Comité Executivo de Comércio Eletronico. As princi-
pais atribuices do Comité sdo:

— analisar padrdes e procedimentos de emprego do e-commerce;

— fazer recomendacdes para estimular o e-commerce;

— promover parcerias entre os setores publico e privado para desen-
volvimento do e-commerce.

E, enfim, o canal de comunicagdo entre 0 governo e o setor priva-
do em matéria de comércio eletronico.

Paralelamente a essa iniciativa, 0 Decreto n® 3.294, de
15/12/1999, criou o Programa Sociedade da Informagdo no
Brasil, com 0 objetivo de viabilizar a nova geracdo da Internet e
suas aplicagBes em beneficio da sociedade brasileira.

X.3 - ICP-GOV

Relativamente ao tema documentos eletrdnicos, 0 governo também
ja tomou a iniciativa de estabelecer os parametros para trocas de
documentos no dmbito do governo federal. Através do Decreto n°
3.587, de 5/9/2000, foi instituido 0 ICP-GQOV - Infra-Estrutura
de Chaves Publicas do governo.

11. Atual Medida Proviséria n® 2.182-18, de 23/8/2001.

Nesse documento, € estabelecido como 0 governo aceitara, certificara
e expedira documentos eletrdnicos. Também estd previsto um sistema
criptogréfico assimétrico, sendo certo que os documentos também pas-
sardo por uma certificagdo eletronica, que podera ser desempenhada
por entes privados ou publicos, desde que habilitados para tal.

X.4 - Pregdo eletrdnico

Baseado nos resultados positivos obtidos pela Anatel que, em fun-
¢do de sua regulamentacdo especial, possibilitou a implementacao
de um sistema de pregao, o governo decidiu ampliar essa forma de
contratago para toda a Administracdo Publica Federal, expedin-
do a Medida Proviséria n® 2.026™ e posterior regulamentacdo.

O pregdo eletronico & uma das formas de pregdo prevista nessa
Medida Provisoria. E uma modalidade de licitacdo para aquisi¢do de
bens comuns, isto &, bens com padres de qualidade e quantidade
objetivamente estabelecidos e praticados no mercado. A aquisicdo dos
bens comuns é feita em sessdo pliblica, na qual os licitantes apresentam
lances sucessivos até que se estabeleca a melhor proposta de preco.

Assim, pregdo eletrbnico é o pregdo que se utiliza de recursos ele-
trénicos ou de tecnologia da informagéo para sua execugdo. Por ter
suas caracteristicas proprias, exigiu uma regulamentacdo especial:
0 Decreto n® 3.697, de 21/12/2000. De forma geral, referido
decreto estabelece as condigdes para participacdo dos proponentes,
bem como a sistematica adotada durante o pregdo eletr6nico, ou
seja, quem der o menor preco até determinada data estabelecida,
sera 0 ganhador do certame. No dia 29/12/2.000, 0 governo rea-
lizou o primeiro pregéo eletronico com sucesso.

XI. INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA (ICP-
BrAsIL) - MP n° 2.200

Em 29 de junho deste ano foi publicada a Medida Proviséria n°
2.200, a qual garante a validade juridica dos documentos eletronicos
e da assinatura digital. Para garantir a autenticidade, a integridade e
a validade juridica de documentos eletr6nicos, bem como para garan-
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tir a seguranca das operages e transacdes realizadas por meio eletro-
nico, 0 governo instituiu a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil, composta por um Comité Gestor, por uma
Autoridade Certificadora Raiz (AC Raiz), por Autoridades
Certificadoras (AC) e Autoridades de Registro (AR).

A instituicdo do ICP-Brasil foi motivo de ampla discussao e criti-
cas ndo s em fungdo do veiculo legislativo utilizado para sua cria-
¢d0 (MP), mas principalmente por ter “atropelado” os diversos
projetos sobre comércio eletrdnico que tramitam em estagio avanca-
do no Congresso Nacional.

A primeira edicdo da MP 2.200 condicionava a autenticidade da assi-
natura digital e a validade do documento eletronico a certificagdo exclu-
siva pelo ICP-Brasil. A MP 2.200-1 incluiu disposicAo garantindo a
validade dos documentos eletrénicos néo certificados pelo ICP-Brasil,
desde que o meio utilizado para a certificagdo seja admiticlo pelas par-
tes como valido ou aceito pela pessoa (terceiro) a quem o documento for
apresentado. Entretanto, a presuncdo de veracidade em relagdo aos sig-
natarios, nos termos do artigo 131 do Cadigo Civil, & reconhecida ape-
nas para os documentos eletronicos certificados pela ICP-Brasil.

Outro ponto que suscitou questionamentos foi a criagdo do par de
chaves criptograficas para a autenticidade da assinatura digital. A
primeira edicdo da MP determinava que as chaves criptograficas
dos usudrios fossem emitidas pelas AC. A MP 2.200-1 determi-
nou que os pares de chaves criptograficas sao gerados pelo proprio
titular, sendo que a chave privada é de seu exclusivo uso, controle
e conhecimento. Incluiu-se também a necessidade de presenca fisi-
ca do usuario quando do seu cadastramento junto a AR.

XII. PROJETOS DE LEI

Como mencionamos, 0 e-commerce pode ser considerado um instru-
mento para realizagdo de operacdes — comerciais ou ndo — que, de
alguma forma, j& aconteciam fora da rede. Por isso, as leis e regras
Ja existentes sdo necessarias para regular os negécios on-line. Ha
aspectos, entretanto, em que a legislacao existente ndo é suficiente,
levantando questionamentos pertinentes, alguns deles destacados
neste trabalho. Atualmente encontra-se em tramite no Congresso o
Substitutivo ao Projeto de Lei n® 4.906, de 2001 (Projeto de Lei
n® 672/99 na casa de origem — Senado), ao qual e encontram
apensados os Projetos de Lei n* 1.483/99 e 1.589/99.

XI1.1 - Documentos eletronicos: assinatura digital, validade
e certificacéo

E reconhecida a validade e eficacia do documento eletronico. O
documento € considerado original quando assinado digitalmente
por seu autor. S&o consideradas copias de documentos a digitaliza-
¢do de documento fisico, a impressdo, microfilmagem ou registro
em outra midia de documento eletronico.

Havera presuncdo de veracidade do documento em relagéo ao sig-
natario, desde que: (i) sua assinatura digital seja Unica e exclusiva
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para aquele documento assinado, sendo certo que a alteracdo do
conteldo do documento deverd acarretar a invalidez da assinatura
digital; (ii) seja passivel de verificagdo publica; (iii) seja gerada
com a chave privada do signatdrio, que deve manté-la sob seu
exclusivo controle; (iv) a assinatura digital no tenha sido gerada
posteriormente a revogagao, expiracao ou suspensdo das chaves.

Para fazer prova de autenticidade em relagdo ao titular indicado no
certificado digital & necessario que, no ato da expedicdo do certifica-
do: (i) o requerente seja pessoalmente identificado pela entidade
certificadora; (ii) o requerente reconheca ser o titular da chave pri-
vada identificada de forma a permitir sua individualizagdo; (iii)
sejam arquivados registros fisicos comprobatorios dos fatos previstos
acima, assinados pelo requerente. Na falta de indicagdo no proprio
certificado, este sera valido por dois anos, contados de sua emissao.

As pessoas juridicas publicas e privadas, com sede e foro no Brasil,
poderdo ser entidades certificadoras que exercerdo a certificagdo
digital. As entidades certificadoras se subdividem em duas catego-
rias: entidades credenciadas e ndo credenciadas. Estas apenas
deverdo comunicar ao Poder Publico o inicio de suas atividades.
Aquelas voluntariamente requerem seu credenciamento a autorida-
de competente (Autoridade Credenciadora) e poderdo utilizar
com exclusividade um sinal distintivo atestando serem elas entida-
des certificadoras credenciadas. A Autoridade Credenciadora tem
0 poder de credenciar as entidades certificadoras, fiscalizar as ati-
vidades destas, podendo a Autoridade Credenciadora até mesmo
revogar o certificado digital emitido por entidade certificadora por
ela credenciada, quando constada irregularidade.

O documento eletrdnico e a assinatura digital, certificados por enti-
dade certificadora ndo credenciada, tém valor probante, néo lhe
sendo negado este valor pelo simples fato de a certificagdo ter sido
conduzida por entidade certificadora néo credenciada.

XI1.2. Da contratacéo eletronica

O substitutivo ndo sujeita a oferta de bens, servicos e informagdes
através de via eletrnica a qualquer tipo de autorizagdo prévia do
destinatario da mensagem.

Para efeito de determinar 0 momento da contratacdo eletronica, o
substitutivo prevé que a manifestagdo de vontade ocorrerd no
momento em que: (i) o destinatario da oferta manifestar inequivoca-
mente através de documento eletronico sua aceitacdo das condices
ofertadas e (ii) o ofertante transcrever eletronicamente as condigdes
de resposta do destinatério, confirmando o recebimento da resposta.

Ha presuncdo relativa de envio e recepcdo do documento eletroni-
c0 se 0 documento tiver sido transmitido e recebido no endereco
eletrdnico, de comum acordo estabelecido entre as partes.

XI11.3. Da oferta de bens e servicos através do meio eletronico

De acordo com o substitutivo, a oferta de uma contratacdo eletro-
nica deve conter: (i) o0 nome ou razdo social do ofertante; (ii),
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numero de inscricdo junto ao CPF (se pessoa fisica), inscricdo
perante CNPJ (se pessoa juridica) e o nimero de inscricdo do
0rgdo regulador, em caso de servico sujeito a regime de profissdo
regulamentada; (iii) domicilio ou sede do ofertante; (iv) identifica-
¢d0 e sede do provedor de armazenamento de dados; (v) nimero
de telefone e enderego eletronico para contato com ofertante; (vi)
tratamento e armazenamento pelo ofertante do contrato ou das
informacdes fornecidas pelo destinatario da oferta; (vii) instrugdes
para arquivamento do contrato pelo aceitante, bem como para sua
recuperagdo, (viii) sistemas de seguranga empregados na operagao.

A oferta dos bens, servicos ou informagdes por via eletronica deve
ser feita em ambiente seguro devidamente certificado. O ofertante
deve possuir sistema eletronico que transmita resposta automatica
a0 destinatario, transcrevendo a resposta recebida anteriormente do
mesmo e confirmando seu recebimento.

XI1.4. Sigilo das informagdes privadas

O substitutivo assegura o sigilo das informagdes privadas do des-
tinatario da oferta, cuja divulgacdo ao ofertante seja necessaria
para a efetivacdo do negacio, respondendo o ofertante por perdas
e danos, caso divulgue ou ceda tais informagGes sem autorizagdo
expressa de seu titular.

XI11.5. Responsabilidade pelo contetido das informagdes

O intermediério da contratacdo eletronica que fornece servicos de
conexdo, de transmisséo de informacles ou de armazenagem das
informacdes, ndo €, de acordo com o Substitutivo, responsével pelo
contetdo das informacdes transmitidas, salvo se, tendo conhecimento
de que a oferta constitui crime ou contravencao penal, deixar de sus-
pender ou interromper 0 acesso da informagdo por seus destinatarios.
Neste caso, responde civilmente por perdas e danos e penalmente por
co-autoria do delito praticado. Ha previsdo de responsabilidade do
intermedidrio que armazena as informagdes, se 0 mesmo: (i) deixou
de atualizar as informages, tendo o ofertante tomado as medidas ade-
quadas para tanto; e (ii) deixou de arquivar as informagdes, ou tendo-

Rio de Janeiro:

Av. Rep. do Chile, 230/6° andar - CEP 20031-170 - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL

Tel: (21) 2524-4212 Fax: (21) 2524-3344
e-mail: dancia@dancia.com.br - http://www.dancia.com.br

REVISTA DA ABPI — N° 54 — SET/OuT 2001

as arquivado, foram as mesmas destruidas ou modificadas, tendo o
ofertante tomado as medidas adequadas para seu arquivamento.

O intermediario deve guardar sigilo sobre as informagdes transmiti-
das e armazenadas que ndo se destinem ao conhecimento pblico,
podendo dar acesso as mesmas somente mediante ordem judicial.

XI1.6. Normas de protecdo e de defesa do consumidor

O projeto também prevé a aplicagdo das normas de defesa e prote-
¢d0 do consumidor as contratacdes eletronicas com consumidores,
adicionando que os ofertantes devem disponibilizar ao consumidor
area especifica em seu website para recebimento de notificades e
intimacdes extrajudiciais. O sistema eletronico do ofertante devera
permitir a expedicdo automatica de resposta a tais notificagdes e/ou
intimacdes de modo a confirmar ao consumidor seu recebimento.

ConcLusAo

Como demonstrado acima, os contratos eletrdnicos suscitam uma série
de questdes juridicas relevantes. Entretanto, por vezes podemos resolvé-
las lancando mdo da legislagdo j& posta, tais como o Cddigo Civil, Lei
de Introducéo ao Cédigo Civil e Cddigo de Defesa do Consumidor, 0
(ue podera resultar na plena validade de tais contratos. Relativamente
a legislacdo especifica sobre a matéria, 0 governo brasileiro adotou ini-
ciativas para instituir entre nds a “Sociedade da Informacdo”, ja tendo
regulamentando a troca de documentos eletrdnicos no &mbito do gover-
no, através do Sistema de Chaves Pdblicas (ICP-Gov), bem como
tendo editado, ainda que através de Medida Provisoria, a estrutura para
reconhecimento e validagdo dos documentos eletronicos (ICP-Brasil).
Todavia, ainda se faz necessaria a promulgacdo de legislacdo que
amplamente regulamente a assinatura digital e o comércio eletrdnico,
como forma de garantir-se seguranca as transacdes eletronicas.
Paralelamente 4 legislagdo nacional, entendemos que se fara necessaria
a celebragdo de tratados internacionais para prover a disciplina interna-
cional da matéria, tendo em vista as caracteristicas inerentes da Internet,
mencionadas na introdugdo deste trabalho.
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Stmario: 1. Introducdo - 2. Medida Proviséria n° 2,062 - 3. Tratados Internacionais - 4. Compensagéo da CIDE - 5. Servicos Técnicos Especializados - STE - 6. Pagamentos para

Paraisos Fiscais

O presente trabalho tem como objetivo analisar os aspectos legais
relevantes acerca da recém-criada Contribuicdo de Intervencéo
no Dominio Econdmico, informalmente chamada de CIDE,
especialmente no que tange a extensdo de sua incidéncia e sua
sujeicdo as regras estabelecidas nos tratados internacionais para
evitar a bitributacdo.

1. INTRODUGAO

Com base no artigo n° 149 da Constituicdo Federal (CF/88), a
CIDE foi instituida através da Lei n°® 10.168, publicada em
30/12/2000 (Lei 10.168/00), para financiar o Programa de
Estimulo & Interacdo Universidade-Empresa para Apoio a Inovagéo.

O texto da referida lei estabelece que a CIDE passou a incidir, a
partir de 1/1/2001, a aliquota de 10%, sobre os valores pagos, cre-
ditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada més, a resi-
dentes ou domiciliados no exterior por qualquer pessoa juridica
detentora de licenca de uso ou adquirente de conhecimentos tecno-
dgicos, bem como signataria de contratos que impliquem a trans-
feréncia de tecnologia, ai incluidos os contratos de exploracéo de
patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e
prestacdo de assisténcia técnica.

Dessa forma, 0s pagamentos ao exterior a titulo de licenca de mar-
cas, exploracdo de patentes e transferéncia de tecnologia, que no
passado eram, na maior parte dos casos, onerados com uma carga
tributéria de 15%, passaram, com a introdugdo da CIDE, a repre-
sentar um encargo de 25%.

2. MEDIDA PROVISORIA N° 2.062

Certa da inconstitucionalidade da Lei 10.168/00, antes mesmo de
sua aprovagdo pelo Congresso Nacional, a Uni&o buscou um meio
de manter o aumento na tributacdo de royalties e pagamentos por
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transferéncia de tecnologia em 25%. A solugdo encontrada foi a
Medida Provisoria n® 2.062, atualmente em sua 622 edicdo, publi-
cada em 29/12/2000 (MP 2.062-61/00).

Em linhas gerais, a MP 2.062-61/00 estabeleceu, entre outras coi-
sas, que a partir de 1/1/2001 a aliquota do Imposto de Renda na
Fonte (IRF) incidente sobre os pagamentos efetuados a titulo de
royalties e transferéncia de tecnologia ao exterior passaria a ser de
25%. Entretanto, no intuito de se evitar uma tributagdo excessiva
na eventualidade da CIDE ndo ser considerada inconstitucional, a
MP 2.062-61/00 previu que a referida aliquota do IRF de 25%
ficaria reduzida para 15% quando os pagamentos tributados tam-
bém estivessem sujeitos a incidéncia da CIDE. Dessa forma, inde-
pendentemente do Poder Judicidrio vir a julgar a Lei 10.168/00
inconstitucional, a tributagdo de 25% sobre pagamentos de royal-
ties e transferéncia de tecnologia ao exterior estaria garantida.

Ante esse cenario, a principio, pode parecer que a instituicdo da
CIDE teve como Unica conseqiéncia 0 aumento da carga tributa-
ria para 25%. Entretanto, deve-se atentar para dois fatos muito
relevantes relacionados & natureza da nova tributagdo incidente
sobre pagamentos de royalties e transferéncia de tecnologia ao exte-
rior, quais sejam: (i) a aplicabilidade dos tratados internacionais e
(ii) a impossibilidade da compensagéo da CIDE.

3. TRATADOS INTERNACIONAIS

Conforme descrito no artigo n® 98 do Cédigo Tributario Nacional,
em matéria fiscal, os tratados internacionais prevalecem sobre a legis-
lacAo interna. Tais tratados tém como obijetivo evitar que um mesmo
rendimento Seja sujeito a mesma tributacdo em dois paises distintos,
ou seja, (i) no pais onde o rendimento € produzido (pais de fonte) e
(if) no pais onde o seu beneficidrio reside (pais de residéncia). Nesse
sentido, vem sendo comum o uso de tratados internacionais para
reduzir as aliquotas de impostos incidentes sobre as remessas ao exte-
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rior, como por exemplo o IRF sobre royalties e pagamentos por
transferéncia de tecnologia. A CIDE, por outro lado, apesar de inci-
dente nesses casos sobre a mesma hase de calculo do IRF, s6 € devi-
da no pais onde o rendimento é produzido e tem natureza de contri-
buicAo e ndo de imposto. Portanto, com relagéo a CIDE, ndo ha que
se falar em bitributacéo, ndo podendo se aplicar, por conseqtiéncia,
0s beneficios dos tratados internacionais.

Nesse contexto, vale ressaltar que o problema j& foi objeto de and-
lise pela Organizagdo do Comércio para 0 Desenvolvimento
Econdmico (OCDE), que teceu comentarios a respeito dos artigos
n® 23 “a” e n° 23 “b” do seu Modelo de Convengdes em matéria
de bitributacdo. Nesses comentarios, a OCDE distingue a bitribu-
tacdo juridica da bitributacdo econdmica. Para @ OCDE, conside-
ra-se bitributacéo juridica aguela em que uma mesma renda e/ou 0
mesmo capital s&o tributveis na mesma pessoa por mais de um
Estado, a0 passo que bitributacdo econdmica seria aquela em que
duas pessoas diferentes sdo tributadas com relagdo & mesma renda
Ou 0 mesmo capital em paises diferentes, sem possibilidade de
qualquer compensacao.

Nessa tonica, a OCDE entendeu que s tratados internacionais,
em geral, ndo tém o poder de resolver o problema da bitributacdo
econdmica e que os Estados, caso desejem fazé-lo, devem procurar
mecanismos aptos através das negociagdes bilaterais, independen-
tes da referida convencdo.

Assim, ndo obstante o impacto fiscal referente ao IRF incidente sobre
as remessas de royalties e transferéncia de tecnologia ao exterior poder
ser reduzido mediante a utilizagdo dos tratados internacionais, 0
mesmo ndo ocorre no que se refere & CIDE, uma vez que esta é con-
siderada como hitributao econbmica e ndo bitributagdo juridica.

4. CoMPENSAGAO DA CIDE

A Lei 10.168/00 estabelece claramente que a CIDE ¢ devida pela
pessoa juridica que efetua s pagamentos a titulo de royalties e trans-
feréncia de tecnologia ao exterior. Assim, a CIDE, de acordo com a
referida lei, & um Onus exclusivo da parte brasileira, ndo havendo,
portanto, a opcdo de pagamento desse Onus pela parte estrangeira.

Em vista do acima, os beneficiarios de pagamentos de royalties e
transferéncia de tecnologia residentes em paises com 0s quais 0
Brasil assinou um tratado internacional ou mantém tratamento de
reciprocidade em matéria fiscal, continuardo apenas com a possibi-
lidade de compensar o imposto de renda retido na fonte a aliquota
de 15%, sendo a tais beneficiarios vedada a compensagéo dos 10%
recolhidos pelos pagadores brasileiros a titulo de CIDE.

Néo obstante 0 acima, cabe pontuar algumas questdes acerca da
extensdo da incidéncia da CIDE e interpretaco da Lei 10.168/00.
Por exemplo, o texto da Lei 10.168/00 ndo determina com clareza
sobre qual base de calculo deve-se aplicar a aliquota de 10%, ou
seja, 0 valor liquido de imposto ou o valor incluindo o IRF.

Ademais, o referido diploma legal também & imperfeito quando trata
da periodicidade dos recolhimentos da CIDE. A Lei 10.168/00,
conforme j& mencionado, estipula que a CIDE incidira sobre valores
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada més, ao exte-
rior. Nesse sentido, como ficam os recolhimentos da CIDE para 0s
contratos que estabelecerem, por exemplo, pagamentos trimestrais ou
semestrais, que € o usual para acordos dessa natureza? Além disso,
qual seré a base de calculo para os pagamentos da CIDE, se 0s cré-
ditos forem feitos trimestral ou semestralmente? Calcular-se-ia,
entdo, a CIDE de acordo com essas periodicidades?

Outro ponto de fundamental importancia e que podera gerar ind-
meras controvérsias, diz respeito a incidéncia ou ndo da CIDE em
pagamentos referentes a prestacdo de Servigos Técnicos
Especializados (STE).

5. SERvICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS — STE

Para que Se possa remeter ao exterior pagamentos a titulo de STE,
exploragdo de patentes, licenca de marcas e fornecimento de tecnolo-
gia, € necessario que os respectivos contratos sejam averbados peran-
te 0 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), orgdo res-
ponsavel pelo controle e registro de direitos de propriedade industrial
no Brasil. O INPI considera que contratos de STE tém como obje-
to principal a prestacao de servigos que se caracterizam, fundamen-
talmente, pela vinda de técnicos estrangeiros para o Brasil para pres-
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tarem servicos técnicos que, em muitos casos, podem envolver trans-
feréncia de know-how. Como exemplo, citamos, entre outros, Servi-
¢os de implantacdo e ampliacéo de unidades fabris e equipamentos
sofisticados; a melhora e o controle de qualidade de processos e
linhas de fabricagéo; treinamento e formacdo de pessoal técnico espe-
cializado. A sua remuneragdo é normalmente fixa e calculada com
base no custo homem/hora dos técnicos enviados ao Brasil.

Lembramos que enquanto o INPI se utiliza da expressao “tecno-
logia”, em sentido lato, para definir as obrigacdes referidas acima
(STE, exploragdo de patentes, licenca de marcas e fornecimento
de tecnologia), parte da legislagdo fiscal ainda se utiliza do termo
“assisténcia técnica” para definir tais obrigag@es, surgindo dai, na
maioria das vezes, interpretagdes dispares. Dificultando ainda
mais a utilizacdo correta desses termos, a legislacdo fiscal, em
outros casos, utiliza também a expresséo “assisténcia técnica”, no
seu conceito strictu sensu para denominar os contratos de STE. O
INPI, porém, tem considerado que a expressdo “assisténcia técni-
ca” estaria mais ligada a vinda de técnicos relacionados a contra-
tos de exploracdo de patentes e fornecimento de tecnologia, sendo,
portanto, essa assisténcia técnica uma obrigacéo acessoria e com-
plementar ao contrato principal. Nesse contexto, a remuneragdo
dessa assisténcia costuma ser incluida no valor global dos contra-
tos principais, devendo, assim, estar dentro dos limites legais de
remuneracéo e dedutibilidade desses contratos.

Dessa forma, para o INPI, STE e assisténcia técnica ndo se con-
fundem, mas se encontram dentro do conceito de tecnologia latu
sensu. Por sua vez, como a legislacdo fiscal & imprecisa na defini-
¢80 desses termos, estabelece-se a confusdo de interpretacdes,
gerando uma inseguranca juridica para o contribuinte e aumentan-
do o poder discricionario dos Orgdos fiscalizadores.

Na esteira dessa incoeréncia e discrepancia existente entre a legislagdo
fiscal e 0 entendimento do INPI, a Lei 10.168/00 e a MP 2.062-
61/00 ndo determinaram a exata extenséo da CIDE e da nova aliquo-
ta de IRF sobre pagamentos por tecnologia ou assisténcia técnica.

O paréagrafo 2° do artigo 3° da MP 2.062-61/00 estabelece 0
quanto Segue:

“§ 2° A aliquota referida no pardgrafo anterior e a aplicavel as
importancia pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remeti-
das para o exterior a titulo de servicos técnicos e de assisténcia téc-
nica, administrativa e semelhantes, serdo reduzidas para 15%, na
hipétese de instituico de contribuicdo de intervencdo no dominio
econdmico incidente sobre essas mesmas importancias.”

Portanto, pode-se depreender do texto acima que a redugdo da ali-
quota do IRF de 25% para 15% 0 é aplicavel para os pagamen-
tos que gerem a incidéncia da CIDE.

Em vista disso, ha de se notar que a Lei 10.168/00 ndo menciona
0s contratos de STE. Mesmo o parégrafo 1° do artigo 2° da refe-
rida lei ndo inclui esses contratos na hipétese de incidéncia da
CIDE, como seque:

Bl

LI

“Art. 2° Para fins de atendimento ao Programa de que trata o arti-
go anterior, fica instituida contribuicdo de intervencdo no dominio
econdmico, devida pela pessoa juridica detentora de licenca de uso
ou adquirente de conhecimentos tecnoldgicos, bem como aquela
signataria de contratos que impliquem transferéncia de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.

§ 1° Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferén-
cia de tecnologia 0s relativos a explorago de patentes ou de uso
de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestado de
assisténcia técnica.”

Assim, com base no texto acima e ante a imprecisdo técnica da
atual legislagdo sobre o assunto, poder-se-ia sustentar que os paga-
mentos a titulo de STE ndo estariam sujeitos a CIDE, permane-
cendo apenas sujeitos ao IRF a aliquota de 25%, sendo que nos
casos em que houver tratado para evitar bitributacéo a aliquota de
15% seria defensavel. Dessa maneira, com relacdo aos pagamentos
a titulo de STE, permaneceria sendo possivel a compensagéo de
toda carga tributaria pelo receptor estrangeiro de tais pagamentos,
que estivesse sediado nos paises com os quais o Brasil mantém
tratados internacionais ou tratamento de reciprocidade.

6. PAGAMENTOS PARA PaRAisos Fiscals

Por fim, deve ser analisado o impacto da CIDE sobre os pagamen-
tos a titulo de royalties e transferéncia de tecnologia efetuados a
residentes ou domiciliados em paises que tributem a renda a ali-
quotas inferiores a 20%, os assim chamados paraisos fiscais.

Com o advento da Lei n® 9.779, de 19/1/1999 (Lei 9.779/99),
aaliquota de IRF incidente sobre quaisquer rendimentos, af inclui-
dos royalties e remuneragdo por transferéncia de tecnologia, reme-
tidos, pagos, entregues ou creditados a residentes ou domiciliados
em paraisos fiscais passou a ser de 25%.

Com a instituicdo da CIDE, a legislagio ndo especificou qual seria
0 tratamento dado aos pagamentos a empresas sediadas em parai-
s0s fiscais. Isso nos deixa com duas hipéteses, quais sejam: (i) a
incidéncia de IRF & aliquota de 25%, somado a CIDE de 10%,
totalizando 35% ou (ii) a incidéncia de IRF a aliquota de 15%,
somado a CIDE de 10%, totalizando 25%. Em muitos casos sdo
empresas sediadas nesses paraisos fiscais que detém os direitos
sobre marcas e patentes. Assim, nesse aspecto, Sera necessario se
fixar um entendimento a respeito, em que pese o fato de que a Lei
9.779/99 versa sobre a tributagdo de quaisquer rendimentos,
abrangendo, portanto, as remessas de rendimentos de forma gené-
rica. Como a MP 2.062-61/00, mesmo ndo se referindo expressa-
mente a paraisos fiscais, dispde sobre remessas de royalties e trans-
feréncia de tecnologia, poder-se-ia interpretar que o nus tributario
seria, no total, de 25%. Embora possa o fisco entender de forma
diversa, por se tratar de assunto controverso, o tema provavelmen-
te serd objeto de algum normativo que discipline a matéria.
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“Art. 173. Acdo de nulidade podera ser proposta pelo INPI ou
por qualquer pessoa com legitimo interesse.

Pargrafo nico. O juiz poder, nos autos da acdo de nulidade,
determinar liminarmente a suspenséo dos efeitos do registro e do
uso da marca, atendidos os requisitos processuais proprios.”

Para que se possa compreender com exatido o disposto neste arti-
go de lei, é preciso, primeiramente, que se defina o conceito de
medida liminar e, posteriormente, remeter-se & distingéo entre o
instituto da tutela cautelar e o da antecipagéo de tutela para, final-
mente, proceder-se a uma interpretaco das definicdes e diferencia-
¢0es apresentadas a luz da Lei 9.279/96, bem como das limitagdes
de aplicaco destes institutos juridico-processuais na defesa dos
direitos de propriedade industrial.

I. MEDIDAS LIMINARES: DEFINIGAO

“Ordem judicial que determina providéncia a ser tomada antes da
discussdo da causa, para resguardar direitos alegados.” (Dicionario
Técnico Juridico, Editora Rideel Ltda., 1995)

A medida liminar é o remédio processual utilizado para obter-se junto
a0 Poder Judicidrio a satisfacdo de atos judiciais urgentes, que ndo
podem aguardar a decisdo final, sob pena de se tornarem indcuos. As
liminares antecipam alguns, ou até mesmo todos os efeitos do provi-
mento final almejado, com o escopo de resguardar a efetividade da
decisdo final pleiteada, conferindo & parte a execugdo, incontinénti, de
um ato judicial, face a situaco de emergéncia comprovada. Por esse
motivo, as liminares tm caréter excepcional e provisrio, podendo ser
concedidas e revogadas a qualquer tempo. Essa necessidade de rever-
sibilidade da medida da-se em razdo da cognicdo sumaria feita pelo
magistrado quando da concessdo dos efeitos pleiteados in limine litis.

Diverge a doutrina quanto a natureza do poder discricionario
outorgado a0s juizes para a concessdo ou a revogagdo de uma
medida liminar. H& corrente minoritaria que defende que na con-
cessdo da medida se trata de poder vinculante, ou seja, estando
preenchidos os requisitos exigidos, ndo assiste qualquer razdo ao
magistrado para o indeferimento. Em que pese tal entendimento, as
decisdes pretorianas a respeito do assunto investem-se de discricio-
nariedade, eis que a apreciacdo dos requisitos, bem como a valora-
¢do das provas, depende do livre convencimento de cada julgador.
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Il. A TuTELA CAUTELAR

O Estado, imbuido da sua funcdo de dirimir conflitos de interes-
ses, realiza a jurisdicdo pela cognicdo e pela execugdo. O processo
de conhecimento possibilita ao Estado-juiz que tome conhecimen-
to da lice, determinando a existéncia ou inexisténcia do direito. Em
momento seguinte tem-se 0 processo de execucdo, 0 qual visa a efe-
tiva realizacdo do direito reconhecido no processo cognitivo ou, nos
€asos em que a lei permite, a interpelagdo judicial diretamente pela
propositura de execugdo.

A tutela cautelar surge como uma nova face da jurisdi¢do, conten-
do a um s0 tempo as fungdes do processo de conhecimento e de
execucdo e tendo por elemento especifico a prevencao.

A tutela cautelar deve ser requerida através de acdo cautelar,
podendo ser concedida sempre que preenchidos 0s requisitos
legais exigidos, no curso do processo, até mesmo inaudita altera
pars, ou atraves de sentenca procedente. A agdo cautelar pode ser
antecedente ou incidente ao processo principal, € o que preconi-
za 0 artigo 796 c/c o artigo 806, ambos do Cddigo de Processo
Civil, constituindo um instrumento para a efetividade da tutela
satisfativa, ndo podendo dispensar-se a agdo principal, sob pena
de ineficcia da cautelar.

S&o requisitos para alcancar-se uma providéncia de natureza cautelar:

1) periculum in mora: um dano potencial, um risco que corre o pro-
cesso principal de ndo ser Util ao interesse demonstrado pela parte,
em raz&o do perigo da demora, risco esse que deve ser objetivamen-
te apuravel;

2) fumus boni juris: a plausibilidade do direito substancial invoca-
do por quem pretenda seguranca, ou seja, a aparéncia de que o
direito pleiteado é congruente com as demais circunstancias de fato
e encontra respaldo no nosso sistema juridico.

De acordo com a natureza juridica, as medidas cautelares
podem ser nominadas, ou seja, acbes cautelares reguladas sob a
denominagdo de procedimentos cautelares especificos, ou inomi-
nadas, compreendendo o poder geral de cautela admitido pelo
artigo 798 do CPC. Destarte, ao lado da tutela cautelar nomi-
nada, ou seja, das hipdteses elencadas nos diversos artigos do
Cddigo de Processo Civil, consagra-se, também, a atipicidade
da tutela cautelar, admitindo-se que essa modalidade de tutela
jurisdicional seja requerida nos casos em que ela se mostrar
necessaria e adequada.

Assim sendo, enquanto o processo principal tem por objetivo a
definitiva composicdo do litigio, o processo cautelar Ihe é acessorio
e visa, tAo-somente, afastar situacdes de perigo para garantir o bom
resultado da composi¢do principal, conferindo situagdo provisoria
de seguranca para o interessado. Em suma, destina-se 0 processo
cautelar a tornar possivel a atuagdo posterior de uma das formas de
tutela definitiva.

3

A medida cautelar enseja a concessdo de medida liminar, a qual
podera ser requerida antes mesmo da propositura da agéo princi-
pal (medida cautelar preparatdria), ou no curso do processo (medi-
da cautelar incidental).

Impende ressaltar, entretanto, que entre a interposi¢do da deman-
da e a providéncia final medeia, necessariamente, um certo espago
de tempo, que ir& variar conforme a natureza do procedimento e a
complexidade do caso concreto.

A a¢do consiste no direito de assegurar que 0 processo possa con-
sequir um resultado util. Pode-se definir a medida cautelar como a
providéncia concreta tomada pelo 6rgdo judicial para eliminar uma
situacdo de perigo para direito ou para o interesse do jurisdiciona-
do, mediante a conservacdo do estado de fato ou de direito que
envolve as partes, durante todo o0 tempo necessario para o desen-
volvimento do processo principal.

Assemelhada as medidas liminares, a tutela cautelar detém como
caracteristica principal a possibilidade de concesséo ou revogacao
de um provimento emergencial de seguranca a qualquer tempo.
Sem embargo do carater instrumental e acessorio, pois a tutela cau-
telar serve a realizao prética de outro processo, a autonomia téc-
nica do processo cautelar é inegéavel.

A acdo cautelar sera acolhida ou rejeitada por seus proprios funda-
mentos e ndo em razdo do mérito da acdo principal. Neste sentido,
é a inteligéncia do artigo 810 do Cédigo de Processo Civil, ao dis-
por que o indeferimento da medida cautelar ndo obsta a que a
parte intente a agdo nem influi no julgamento desta.

E competente para conceder a cautelar o juiz que o for para a
causa principal, admitindo-se, inclusive, que o magistrado conce-
da tutela cautelar de oficio, somente em casos excepcionais, sem
a audiéncia das partes. Desta forma, conclui-se que 0 juiz pode
conceder tutela cautelar diversa da solicitada pela parte, desde
que adequada a situacdo concreta narrada pelo requerente.
Permite-se, assim, a substituicio da medida cautelar por outra
prestacdo mais adequada.

A decisdo que defere a tutela cautelar pode ser objeto de recurso de
agravo dirigido diretamente ao tribunal, ao qual, inclusive, pode-se
dar efeito suspensivo. Quando a tutela cautelar é concedida na sen-
tenca, 0 recurso cabivel é o de apelaco, que devera ser interposto
contra sentenca proferida. Faculta-se ao magistrado proferir decisao
una no julgamento do processo cautelar e do principal.

Nem toda medida liminar €, contudo, medida cautelar. Servimo-
nos dos ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni para exempli-
ficar que “caso tipico de medida proviséria ndo cautelar sdo as limi-
nares que se admitem em certos procedimentos especiais. Essas
liminares, ao contrério da providéncia propriamente cautelar, ja se
apresentam como ‘entrega proviséria e antecipada do pedido’, ja
sdo ‘decisdo satisfativa do direito, embora precaria’. Destinam-se a
se transformar em definitivas com a sentenca final”.
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I1l. A TUTELA ANTECIPADA

O uso da tutela cautelar com fins satisfativos originou-se da neces-
sidade de obtencdo de liminares que ultrapassassem os efeitos
meramente assecuratorios tipicos da tutela cautelar, buscando-se a
antecipacdo de efeitos executorios propriamente ditos em sede de
medida liminar. Os operadores do direito, avidos por uma medida
técnica de antecipacdo da tutela de conhecimento em si, criaram as
chamadas “medidas cautelares satisfativas”, que culminaram na
elaboracéo pelo legislador de regras disciplinadoras do instituto da
antecipacdo de tutela, meio processual capaz de afastar os danos
materiais decorrentes da demora do provimentos final, antecipan-
do seus efeitos.

“Art. 273. O juiz poderd, a requerimento da parte, antecipar, total
ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido final,
desde que, existindo prova inequivoca, se convenga da verossimi-
Ihanca da alegacdo e:

| - haja fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparagéo; ou
Il - fique caracterizado 0 abuso de direito de defesa ou 0 manifes-
to propdsito protelatdrio do réu.”

A tutela antecipatdria, como se vé, destina-se a atuar frente a duas
hipoteses:

a) fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparacdo;

b) abuso de direito de defesa ou manifesto propdsito protelatério
do réu.

Diferentemente das medidas cautelares, a antecipacdo de tutela
ndo constitui procedimento autbnomo, sendo inserida no proprio
corpo da acdo principal. O artigo 273 € silente a respeito da pos-
sibilidade de se conceder a tutela antecipatria inaudita altera pars.
Porém, ndo ha como ndo admiti-la nas hipoteses em que a oitiva da
parte contréria implicar diretamente a ocorréncia do dano irrepa-
ravel ou de dificil reparacdo.

A tutela antecipatéria também pode ser concedida tanto no inicio
como no curso do processo, inclusive por ocasido da sentenca de
mérito ou na fase recursal, constituindo-se em verdadeira arma con-
tra 05 males acarretados pela demora na prolacio de decisdo de
mérito, sendo viével ndo s para evitar o dano irreparavel ou de difi-

cil reparagdo mas também para que o tempo do processo ndo acabe
por fulmind-lo de completa inutilidade. A antecipacdo de tutela
poderd ser concedida total ou parcialmente e seus limites sdo idén-
ticos aos do pedido de mérito, isto quer dizer que s pode ser ante-
cipado aquilo que seré, eventualmente, concedido pela deciséo final.

Tal instituto possibilita & parte obter, em caréter excepcional e
provisorio, a antecipacdo dos efeitos do provimento jurisdicional
que somente seria alcangado com trénsito em julgado da senten-
¢a definitiva de mérito, dada a urgéncia da necessidade da medi-
da. Entre seus requisitos obrigatorios, se encontram o periculum
in mora acrescido da prova inequivoca da verossimilhanca das
alegacles, juizo de probabilidade de acolhimento das alegaces
deduzidas pelo autor em sua peca inicial, e a total reversibilida-
de da medida.

A prova inequivoca é mais forte do que uma simples possibilidade,
inerente as liminares de cautela, mas menos contundente do que a
certeza, S0 obtida com o desenvolvimento completo do processo e a
prolacéo da sentenca definitiva de mérito apds cognicdo exauriente
do julgador.

A reversibilidade consiste na possibilidade de retorno integral
a0 status quo ante, por ocasido da revogagdo da medida conce-
dida de oficio ou por ocasido de sentenca de improcedéncia.
Caso contrario, estar-se-ia transformando a defesa do réu em ato
totalmente desnecessario e sem finalidade pratica, pois ndo
poderia ele impedir que a antecipagdo de tutela gerasse efeitos
definitivos. N&o ha que se falar em ofensa ao principio do con-
traditorio no que tange as tutelas concedidas inaudita altera pars
exatamente pela possibilidade de reversdo da medida, uma vez
(ue se garante ao réu a plena intervengéo no processo e igualda-
de de condigdes no tramite do litigio.

Além dos requisitos obrigatdrios elencados, o requerimento de
antecipacdo de tutela exige, ainda, alternativamente:

) Fundado receio de dano irreparvel ou de dificil reparacdo: o
dano que se evita com a antecipacdo de tutela é de natureza emi-
nentemente material, j& que impde ao requerente um prejuizo
decorrente do ndo exercicio de seu direito desde ja. Neste senti-
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do, dista dos danos protegidos pela tutela cautelar, estes de natu-
reza processual, 0s quais dizem respeito a eficacia da futura sen-
tenca a ser proferida.

Se reversivel o provimento solicitado, ndo existe justo motivo para
que 0 autor aguarde o longo e custoso desenrolar do processo,
quando, desde logo, ja é possivel constatar a grande razoabilida-
de de seu direito. Portanto, a demonstracéo de que a demora da
tutela jurisdicional acarretara ao titular do direito provavel dano
material irreparavel ou de dificil reparagéo é halizadora na con-
cessdo da tutela.

i) Abuso de direito de defesa: a formalidade no adimplemento de
atos processuais, exigida como garantia do justo julgamento, €
por vezes utilizada pelo réu com finalidade manifestamente pro-
telatéria. Em tais casos o processo é desvirtuado pelo abuso do
direito @ ampla defesa e ao contraditorio resguardados pela
Constituicio Federal. Desta feita, adequada a concesséo anteci-
pada do provimento final como forma de punicdo ao réu que
abusa do seu direito de defesa.

O Cddigo de Processo Civil inovou novamente ao instituir o texto
do artigo 461, que prevé a possibilidade de antecipagdo de tutela
especificamente para as obrigag0es de fazer e ndo fazer.

“Art. 461. Na acdo que tenha por objeto o cumprimento de obriga-
¢do de fazer ou ndo fazer, o juiz concederd a tutela especifica da
obrigacéo ou, se procedente o pedido, determinara providéncias que
assegurem o resultado pratico equivalente ao do adimplemento.

§1° A obrigacdo somente se convertera em perdas e danos se 0
autor o requerer ou se impossivel a tutela especifica ou a obtenco
do resultado prético correspondente.

§2° A indenizacdo por perdas e danos dar-se-a sem prejuizo da
multa.

§3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justifi-
cado receio de ineficacia do provimento final, € licito ao juiz conce-
der a tutela liminarmente ou mediante justificagdo prévia, citado o
réu. A medida liminar podera ser revogada ou modificada, a qual-
quer tempo, em decisdo fundamentada.

§4° O juiz poderd, na hipdtese do paragrafo anterior ou na senten-
¢a, impor multa didria ao réu, independentemente de pedido ao
autor, se for suficiente ou compativel com a obrigacéo, fixando-lhe
prazo razodvel para o cumprimento do preceito.

85° Para a efetivacdo da tutela especifica ou para a obtengéo de resul-
tado prético equivalente, poderd o juiz, de oficio ou a requerimento,
determinar as medidas necessarias, tais como a busca e apreensao,
remocao de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de
atividade nociva, além de requisicdo de forca policial.”

Por se tratar de antecipago especifica, os tribunais tém sido mais
flexiveis na apreciacdo desta modalidade de antecipacdo de tutela,
POIs 0S requisitos obrigatdrios enumerados no § 3° sdo: a) ser rele-
vante o fundamento da demanda; b) haver justificado receio de ine-
ficacia do provimento final; e c) ser possivel a reversibilidade do
tutela. Fécil perceber que as exigéncias sdo mais brandas que as
determinadas no artigo 273 do CPC.

O autor, a0 requerer a antecipagdo da tutela na exordial, devera
comprovar estarem presentes todos 0s requisitos obrigatorios exigi-
dos tanto pelo artigo 273 como pelo artigo 461, através de prova
documental.

No que concerne ao principio da motivacao, embora haja previsao
constitucional da necessidade de fundamentagdo das decisdes judi-
ciais (artigo 93, IX, da CF), ndo fere o juiz dito principio ao con-
ceder a tutela antecipada, desde que justifique sua decisao.

IV. A APLICACAO DA TUTELA ANTECIPADA E DA TUTELA
CAUTELAR NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Fala-se em medida liminar de natureza cautelar e de natureza ante-
cipatoria, estas de cunho satisfativo, e aquelas de cunho apenas
preventivo, ambas plenamente aplicaveis na protegdo da proprieda-
de industrial.

Tal como exposto até aqui, tanto a medida cautelar como a tutela
antecipatoria representam providéncias de natureza emergencial,
concedidas em caréter excepcional através de cognicdo sumaria, e
por isso mesmo provisérias. Todavia, a distingéo precipua repousa
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no fato de servir a tutela cautelar apenas para assegurar 0s meios
de obtencdo da pretensdo, enquanto a tutela antecipatoria realiza
de imediato a pretenso, em regime de execucdo provisoria.

No tocante ao direito ja violado, ndo ha dvida sobre a diferenca
entre a natureza juridica de ambas as tutelas. Enquanto a tutela
cautelar visa apenas a assegurar a viabilidade da reparacdo do
direito ja violado, a tutela antecipada concede ao autor, desde logo,
0 resultado pretendido. Surge a divida quando se depara com a
tutela preventiva, quando o direito ainda ndo foi transgredido.

A tutela inibitoria antecipada esta disciplinada no novo artigo 461
do CPC acima transcrito, que tornou possivel a estruturaco de
um procedimento voltado a prestagdo de uma nova modalidade de
tutela dos direitos, destinada a impedir a prética, a repeticdo ou a
continuagéo do ilicito.

A tutela inibitoria tem natureza mandamental, posto que se desti-
na a impedir a pratica, a reiteracdo ou a continuagdo do ilicito, ndo
guardando relaco direta com a eventual ocorréncia do dano, 0
qual podera ser objeto da tutela ressarcitdria, a critério do lesado,
esta sim, dirigida contra 0 ato danoso. Ora, se dano néo € pressu-
posto da acdo inibitoria, entdo a existéncia de culpa ou dolo tam-
bém ndo Ihe dizem respeito.

Basta a probabilidade da pratica de um ilicito, aliada ao perigo
iminente de sua repeticao ou continuacdo para o cabimento do plei-
to de tutela inibitdria. A acdo inibitéria destinada a protecdo da
marca, da patente ou do desenho industrial ndo exige a demonstra-
¢do do dano, mas somente a configuracdo do perigo da pratica de
ato provavelmente contrario ao direito.

A tutela de remogdo do ilicito: ao lado da tutela inibitoria, direcio-
na-se contra o ilicito, ndo para evitd-lo, porém a remové-lo. O arti-
go 461 do CPC confere ao jurisdicionado a possibilidade de
requerer ao juiz uma sentenca que determine a remocéo do ilicito
através da modalidade executiva mais apropriada, j& que as medi-
das necessarias enumeradas no §5° do citado artigo sdo meramen-
te exemplificativas.

Na acdo destinada a impor um fazer ou ndo fazer, o juiz esta auto-
rizado a se valer da multa, que pode ser imposta em um montante

fixo, para evitar o descumprimento, ou na forma diaria. S&o as
denominadas astreintes, multas utilizadas como coercdo, para obri-
gar o jurisdicionado a cumprir uma determinagéo judicial.

A atividade executiva derivada da sentenca dispensa o processo de
execucdo, uma vez que o juiz deve determinar, na propria deciséo,
as medidas executivas que devem ser imediatamente implementa-
das, para que o ilicito seja removido. Também esta modalidade
pode ser antecipada, cabendo ao juiz, na decisdo que concede a
tutela antecipatoria, determinar a modalidade executiva capaz de
remover 0 ilicito que, em principio, deve ser requerida pela parte.

A tutela que determina a retirada do nome comercial que esta
estampado na fachada de uma determinada loja de comércio néo
visa a convencer o comerciante a parar de utilizar o nome, porém a
remover o ilicito. A tutela de remocdo do ilicito, & semelhanca da
tutela inibitoria, ndo é uma tutela contra o dano. Ela visa a elimi-
nar a causa do dano.

O pedido ressarcitério de perdas e danos consiste na recompensa
pecunidria pelos prejuizos materiais sofridos durante todo o curso
do processo. No pedido de ressarcimento deve estar compreendido
0 dano emergente (oS prejuizos efetivamente sofridos), acrescidos
do lucros cessantes (0 que se deixou de ganhar por ocasido da
lide), ndo obstante o pleito de danos morais.

O Codigo Civil italiano evidencia a possibilidade da cumulacéo da
tutela inibitoria com a de remocéo do ilicito e ressarcitoria em face da
pratica de atos de concorréncia desleal. Isto quer dizer que é possivel
0 julgamento de procedéncia: a) da tutela inibitria para que o réu
cesse a pratica dos atos de concorréncia desleal; b) da tutela de remo-
¢do do ilicito para que sejam eliminados ou destruidos os objetos que
configurem a concorréncia desleal; e ¢) da tutela ressarcitoria para que
a parte seja ressarcida pelos danos que Ihe foram causados.

Tratando-se de direito de propriedade industrial, ndo hé dbice para
a cumulacgo dos pedidos inibitorio, de remogao e/ou ressarcitorio.
Insta observar, contudo, que as tutelas inibitéria e de remocdo do
ilicito sdo prestadas, respectivamente, através das técnicas manda-
mental e executiva, presentes no artigo 461 do CPC, a0 passo que
a tutela ressarcitoria é prestada através da acéo condenatoria alia-
da a execucdo forcada.

Avenida dos Carinas, 663 - Moema
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V. ANALISE DO ARTIGO 173, PARAGRAFO UNIco, DA LEI 9.279/96

A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) traz em seu bojo
normas reguladoras de direito material, especificamente no ramo
da propriedade industrial. Referido diploma disciplina, também,
regras de ordem processual. Desta forma, seguindo-se o critério da
especialidade, prevalecem as regras processuais ditadas pela lei
especial em detrimento da regra geral. Onde houver lacuna, ou for
silente a lei especifica, a lei genérica vir suprir-Ihe os espagos.

Neste contexto devem ser apreciadas as normas processuais conti-
das no Capitulo XI da Lei 9.279/96, para que se possa determi-
nar as medidas instrumentais pertinentes. Passemos a andlise do
paragrafo Unico do mencionado artigo 173 da LPI, que trata de
norma de ordem processual, a luz de todo 0 acima exposto.

Salienta-se, primeiramente, que a concessdo da liminar enunciada
no parégrafo tnico é emanagdo clara do poder discricionario con-
ferido ao juiz, uma vez que ele podera fazé-lo, de acordo com o
valor auferido as provas documentais que suportam o pedido, aten-
didos os requisitos processuais proprios da agdo interposta.

Por se tratar de acdo de nulidade de registro de marca, sua natureza
desconstitutiva imp@e o preenchimento dos requisitos proprios do
artigo 273 do CPC, em detrimento do artigo 461 também do CPC,
que rege especificamente as agBes de obrigacdo de fazer e ndo fazer,
de natureza eminentemente condenatoria. Trata-se, portanto, de pre-
visdo legal de liminar em sede de antecipagdo de tutela, uma vez que
esta medida ja basta para a satisfacdo imediata do pedido da parte.

3

A acdo cautelar € igualmente cabivel para a defesa de direitos rela-
tivos a propriedade industrial, sendo certo que algumas medidas
cautelares encontram-se expressamente determinadas na LPI.
Porém, ela pressupde a propositura de uma agdo principal em
razdo de sua esséncia, necessitando de uma ligagdo instrumental
com outra forma de tutela (declaratoria ou cominatoria), esta sim
dita satisfativa, 0 que ndo ocorre no caso em aprego.
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DEe 22 peE maIlo DE 2001, RELATIVA A HARMONIZAGAO DE CERTOS ASPECTOS DO DIREITO DE AUTOR
E DOS DIREITOS CONEXOS NA SOCIEDADE DA INFORMAGAO
(REPRODUZIDO CONFORME O ORIGINAL)

O Parlamento Europeu e o Conselho da Unido Europeia,
Tendo em conta o Tratado que institui @ Comunidade Europeia,
nomeadamente 0 n® 2 0 seu artigo 47° e 0s seus artigos 55° e 95°
Tendo em conta a proposta da Comisséo®™),

Tendo em conta o parecer do Comité Econdmico e Social®,
Deliberando nos termos do artigo 251° do Tratado®,
Considerando o seguinte:

(1) O Tratado prevé o estabelecimento de um mercado interno e a

2

instituicdo de um sistema capaz de garantir o néo falseamento
da concorréncia no mercado interno. A harmonizacdo das legis-
lagdes dos Estados-Membros em matéria de direito de autor e
direitos conexos contribui para a prossecucao destes objectivos.
O Conselho Europeu reunido em Corfu em 24 ¢ 25 € Junho de
1994 salientou a necessidade de criar, a nivel comunitario, um
enquadramento legal geral e flexivel que estimule o desenvolvi-

(1) JOC 108 de 7. 4. 1998, p. 6 &

JO C 180 de 25. 6. 1999, p. 6.

(2) IO C 407 de 28. 12. 1998, p. 30.

()

@)

mento da sociedade da informag&o na Europa. Tal exige, nomea-
damente, um mercado interno para 0s novos produtos e servicos.
Existe ja, ou esta em vias de ser aprovada, importante legislacéo
comunitaria para criar tal enquadramento regulamentar. O direi-
to de autor e os direitos conexos desempenham um importante
papel neste contexto, uma vez que protegem e estimulam o desen-
volvimento e a comercializacdo de novos produtos e servigos, bem
como a criado e a exploracdo do seu conteldo criativo.

A harmonizag&o proposta deve contribuir para a implemen-
tacdo das quatro liberdades do mercado interno e enquadra-
se no respeito dos principios fundamentais do direito e, em
particular, da propriedade — incluindo a propriedade intelec-
tual -, da liberdade de expresséo e do interesse geral.

Um enquadramento legal do direito de autor e dos direitos
Conexos, através de uma maior seguranca juridica e respeitan-
do um elevado nivel de proteccdo da propriedade intelectual,

Parecer do Parlamento Europeu de 10 de Fevereiro de 2000 (JO C 150 de 28. 5.

1999, p. 171), posicdo comum do Conselho de 28 de Setembro de 2000 (JO C 344,
1. 12. 2000, p. 1) e decisdo do Parlamento Europeu de 14 de Fevereiro de 2001
(ainda ndo publicada no Jornal Oficial). Decisdo do Conselho de 9 de Abril de 2001.
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estimulara consideravelmente os investimentos na criatividade
e na inovagdo, nomeadamente nas infra-estruturas de rede, o
(ue, por sua vez, se traduzira em crescimento e num reforco da
competitividade da indUstria europeia, tanto na area do forne-
cimento de contetidos e da tecnologia da informacdo, como, de
uma forma mais geral, num vasto leque de sectores industriais

inseguranca juridica nefasta para o bom funcionamento do mer-
cado interno e para o desenvolvimento adequado da sociedade
da informagdo na Europa. Por outro lado, devem evitar-se res-
postas incoerentes a nivel nacional & evolugdo tecnoldgica, embo-
ra ndo seja necessario eliminar nem impedir diferencas que ndo
afectem negativamente o funcionamento do mercado interno.

e culturais. Este aspecto permitira salvaguardar o emprego e | (8)  As diversas implicagGes de cardcter social, societal e cultural
fomentard a criacdo de novos postos de trabalho. da sociedade da informacdo exigem que se tenha em conside-
(5) O desenvolvimento tecnoldgico multiplicou e diversificou os vec- racdo a especificidade do contetido dos produtos e servicos.
tores dg_cnagao, producdo e exploragdo. Apesar de ndo serem | (9) Qualquer harmonizagdo do direito e autor e direitos conexos
necessarios novos conceitos para a proteccao da propr[e_ciade deve basear-se num elevado nivel de protecgdo, uma vez que
intelectual, a legislaco e regulamentacao actuais em materia de tais direitos sdo fundamentais para a criagio intelectual. A sua
direito de autor e direitos conexos devem sr adaptacias e com- proteccdo contribui para a manutencao e o desenvolvimento da
plementadias para poderem dar uma resposta adequada a reali- actividade criativa, no interesse dos autores, dos intérpretes ou
dade economica, que inclui novas formas de exploragdo. executantes, dos produtores, dos consumidores, da cultura, da
(6)  Sem uma harmonizacdo a nivel comunitario, as actividades legis- inddstria e o publico em geral. A propriedade intelectual ¢
lativa e regulamentar a nivel nacional, j& iniciadas, aliés, num pois reconhecida como parte integrante da propriedade.
certo nlimero de Estados-Membros para dar resposta aos desa- | (10) Os autores e os intérpretes ou executantes devem receber
mos a.pfotEPGlao as_segtljra~a§, consgquentem((ejnte, traduzir-se para poderem prossequir o seu trabalho criativo e artistico,
em restricoes a : |\:jre .C'{Clu at@a(i 08 serwglos ¢ Fk))m utos queclincpr- bem como os produtores, para poderem financiar esse traba-
goram propriecade in ert?C “at;‘{ qlée nela se i as_eltam, conduzin- lho. E consideravel o investimento necessario para produzir
e | ol s s s
tais (;;iferen ase incertezasg legislativas ?ornar-se-é mais sipnificati- © SErVICs, COMmO 05 Servigos «a pedido. E necessaria uma
G . gisiat : 5519 proteccdo juridica adequada dos direitos de propriedade
V0 com o desenvolvimento da sociedade da informacdo, que pro- - - - %
» o~ x : intelectual no sentido de garantir tal remuneragdo e propor-
vocou ja um aumento consiceravel da exploragdo transfronteiras cionar um rendimento satisfatorio desse investimento
da propriedade intelectual. Este desenvolvimento pode e deve 1 : : sz d % do d iy d
prosseguir. A exsténcia de diferengas e incertezas importantes a | (11) UM sistema rigoroso e eficaz de protecgao do direito de
nivel juridico em matéria de protecco pode prejucicar a realiza- autor e direitos conexos constitui um dos principais insiru-
¢éo e economias de escala relativamente a novos produtos e ser- Mentos para assegurar 05 recursos necessarios a producao
Vigos que incluam direito de autor e direitos conexos. cultural europeia, bem como para garantir independéncia e
(7) O enquadramento juridico comunitério para a proteccdo juridi- dignidade aos criadores € interpretes. o
ca do direito de autor e direitos conexos deve, assim, ser adap- | (12) Uma proteccao adequada das obras e outros materiais pelo direi-
tado e completado na medida do necessério para assegurar o to de autor e direitos conexos assume igualmente grande relevancia
bom funcionamento do mercado interno. Para o efeito, deve pro- do ponto de vista cultural. O artigo 151° do Tratado exige que a
ceder-se & adaptacdo das disposicies nacionais em matéria de Comunidade tenha em conta 0 aspectos culturais na sua acgéo.
direito de autor e direitos conexos que apresentem diferengas | (13) E fundamental procurar em comum e aplicar cogrentemente,
considerdveis entre os Estados-Membros ou que provoquem a nivel europeu, medidas de caracter técnico destinadas a
BRASIL E EXTERIOR
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proteger as obras e outro material protegido e assegurar a
informacéo necessria sobre os direitos, porque o objectivo
Ultimo dessas medidas é o de dar realidade concreta aos prin-
cipios e garantias estabelecidos pelas normas juridicas.

(14) A presente directiva deve promover a aprendizagem e a cultu-
ra mediante a protecco das obras e outro material protegido,
permitindo, a0 mesmo tempo, excepcdes ou limitagdes no inte-
resse publico relativamente a objectivos de educagéo e ensino.

(15) A Conferéncia Diplomética realizada sob os auspicios da
Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),
em Dezembro de 1996, conduziu & aprovacdo de dois novos
tratados, o Tratado da OMPI sobre o Direito de Autor e 0
Tratado da OMPI sobre Prestacdes e Fonogramas, que tra-
tam, respectivamente, da proteccdo dos autores e a protecgdo
dos artistas intérpretes ou executantes e dos produtores de fono-
gramas. Estes tratados actualizam significativamente a protec-
¢d0 internacional do direito de autor e dos direitos conexos,
incluindo no que diz respeito a denominada «agenda digital»,
e melhoram os meios de combate contra a pirataria a nivel mun-
dial. A Comunidade e a maioria dos seus Estados-Membros
assinaram ja os tratados e estdo em curso os procedimentos
para a sua ratificacdo pela Comunidade e pelos seus Estados-
Membros. A presente directiva destina-se também a dar execu-
¢do a algumas destas novas obrigagdes internacionais.

(16) A questdo da responsabilidade por actividades desenvolvidas
em rede é pertinente ndo apenas para o direito de autor e direi-
tos conexos, mas também para outras areas, como a difama-
¢d0, a publicidade enganosa ou a contrafaccdo de marcas
registadas, e serd objecto de uma abordagem horizontal na
Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 8 e Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos ser-

(4) JOL178de17.7.2000, p. 1.

(5) Directiva 91/250/CEE do Conselho, de 14 de Maio de 1991, relativa a proteccao juri-
dica dos programas de computador (JO L 122 de 17. 5. 1991, p. 42). Directiva com
a Ultima redaccdo que Ihe foi dada pela Directiva 93/98/CEE.

(6) Directiva 92/100/CEE do Conselho, de 19 de Novembro de 1992, relativa ao direito
de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos conexos aos direitos de autor em
matéria de propriedade intelectual (JO L 346 de 27. 11. 1992, p. 61). Directiva com
a (ltima redaccdo que Ihe foi dada pela Directiva 93/98/CEE.

vicos da sociedade da informacéo, em especial do comércio
electrénico no mercado interno («Directiva sobre o comeércio
electronico»)®, que clarifica e harmoniza diversos aspectos
juridicos subjacentes aos servigos da sociedade da informacdo,
incluindo o comércio electronico. A directiva deve ser imple-
mentada segundo um calendario semelhante ao da implemen-
tagdo da directiva sobre o comércio electronico, dado que tal
directiva oferece um quadro harmonizado de principios e dis-
posigdes relevantes, inter alia, para partes importantes da pre-
sente directiva. Esta ndo prejudica as disposicdes relativas a
responsabilidade constantes daquela directiva.

(17) Sobretudo em face das exigéncias inerentes ao ambiente digi-
tal, € necessario garantir que as empresas de gestdo colectiva
dos direitos alcancem um mais elevado nivel de racionaliza-
¢Ao e transparéncia no que se refere ao respeito pelas regras
da concorréncia.

(18) A presente directiva ndo prejudica as regras de gestdo de
direitos existentes nos Estados-Membros como, por exemplo,
as licengas colectivas alargadas.

(19) Os direitos morais dos titulares dos direitos deverdo ser exer-
cidos de acordo com a legislagéo dos Estados-Membros e as
disposicOes da Convencéo de Berna para a Protecgdo das
Obras Literarias e Artisticas, do Tratado da OMPI sobre o
Direito de Autor e do Tratado da OMPI sobre Prestacdes e
Fonogramas. Esses direitos morais ndo estdo abrangidos pelo
ambito da presente directiva.

(20) A presente directiva baseia-se em principios e normas ja esta-
belecidos pelas directivas em vigor neste dominio, nomeada-
mente as Directivas 91/250/CEE®, 92/100/CEE®,
93/83/CEE™, 93/98/CEE®e 96/9/CE®, desenvolvendo-0s

(7) Directiva 93/83/CEE do Conselho, de 27 de Setembro de 1993, relativa a coordenacéo

de determinadas disposicGes em matéria de direito de autor e direitos conexos aplicaveis a
radiodifusdo por satélite e a retransmisséo por cabo (JO L 248 de 6. 10. 1993, p. 15).
(8) Directiva 93/98/CEE do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, relativa a harmoniza-
¢80 do prazo de proteccdo dos direitos de autor e de certos direitos conexos (JO L 290
de 24. 11. 1993, p. 9).
(9) Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e o Conselho, de 11 de Marco de 1996,
relativa a proteccdo juridica das bases de dados (JO L 77 e 27. 3. 1996, p. 20).
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e integrando-os na perspectiva da sociedade da informacéo.
Salvo disposicdo em contrario nela prevista, a presente direc-
tiva ndo prejudica as disposigdes das referidas directivas.

(21) A presente directiva deve definir o &mbito dos actos abrangidos
pelo direito de reproducéo relativamente aos diferentes benefi-
cidrios. Tal deve ser efectuado na linha do acervo comunitario.
E necessario consagrar uma definicio ampla destes actos para
garantir a seguranca juridica no interior do mercado interno.

(22) O objectivo de apoiar adequadamente a difuso cultural ndo
deve ser alcancado sacrificando a proteccdo estrita de deter-
minados direitos nem tolerando formas ilegais de distribui-
¢do de obras objecto de contrafac¢do ou pirataria.

(23) A presente directiva devera proceder a uma maior harmoni-
zacdo dos direitos de autor aplicaveis & comunicacdo de
obras ao publico. Esses direitos deverdo ser entendidos no
sentido lato, abrangendo todas as comunicagdes ao piblico
ndo presente no local de onde provém as comunicagoes.
Abrangem ainda qualquer transmisséo ou retransmissao de
uma obra ao ptblico, por fio ou sem fio, incluindo a radiodi-
fusdo, ndo abrangendo quaisquer outros actos.

(24) O direito de colocar a disposi¢do do publico materiais contem-
plados no n® 2 o artigo 3° deve entender-se como abrangendo
todos os actos de colocagdo desses materiais a disposicdo do
publico ndo presente no local de onde provém esses actos de
colocagdo a disposicao, ndo abrangendo quaisquer outros actos.

(25) A inseguranca juridica quanto & natureza e ao nivel de protec-
¢d0 dlos actos de transmisséo a pedido, através de redes, de obras
protegidas pelo direito de autor ou de material protegido pelos
direitos conexos, deve ser ultrapassada através da adopcéo de
uma proteccdo harmonizada a nivel comunitério. Deve ficar
claro que todos os titulares dos direitos reconhecidos pela direc-
tiva t&m o direito exclusivo de colocar a disposicdo do publico
obras ou qualquer outro material protegido no &mbito das trans-
missdes interactivas a pedido. Tais transmissdes interactivas a
pedido caracterizam-se pelo facto de qualquer pessoa poder ace-
der-Ihes a partir do local @ no momento por ela escolhido.

(26) No que se refere a disponibilizagdo pelos radiodifusores, em
servigo a pedido, das suas producdes de radio ou de televi-
sd0 que incorporem musica de fonogramas comerciais
enquanto parte integrante dessas producdes, deverdo ser
encorajados acordos de licencas colectivas para facilitar o
pagamento de direitos dos fonogramas pelos radiodifusores.

(27) A mera disponibilizagdo de meios materiais para permitir ou
realizar uma comunicagdo no constitui so por si uma comu-
nicaco na acepcdo da presente directiva.

(28) A proteccdo do direito de autor nos termos da presente
directiva inclui o direito exclusivo de controlar a distribuicao
de uma obra incorporada num produto tangivel. A primeira
venda na Comunidade do original de uma obra ou das suas

cOpias pelo titular do direito, ou com 0 seu consentimento,
esgota 0 direito de controlar a revenda de tal objecto na
Comunidade. Tal direito no se esgota em relagdo ao original
ou copias vendidas pelo titular do direito, ou com 0 Seu con-
sentimento, fora da Comunidade. A Directiva 92/100/CEE
estabelece os direitos de aluguer e comodato dos autores. O
direito de distribuicdo previsto na presente directiva ndo pre-
judica as disposicdes relativas aos direitos de aluguer e como-
dato previstos no capitulo | dessa directiva.

(29) A questdo do esgotamento ndo é pertinente no caso dos ser-
vicos, em especial dos servicos em linha. Tal vale igualmente
para as copias fisicas de uma obra ou de outro material efec-
tuadas por um utilizador de tal servico com o consentimento
do titular do direito. Por conseguinte, 0 mesmo vale para 0
aluguer e o comodato do original e copias de obras ou outros
materiais, que, pela sua natureza, sao servigos. Ao contrario
do que acontece com 0s CD-ROM ou 0s CDI, em que a pro-
priedade intelectual esta incorporada num suporte material,
isto €, uma mercadoria, cada servico em linha constitui de
facto um acto que devera ser sujeito a autorizago quando tal
estiver previsto pelo direito de autor ou direitos conexos.

(30) Os direitos referidos na presente directiva podem ser transfe-
ridos, cedidos ou sujeitos & concessdo de licengas numa base
contratual, sem prejuizo do direito nacional pertinente em
matéria de direito de autor e direitos conexos.

(31) Deve ser salvaguardado um justo equilibrio de direitos e interes-
ses entre as diferentes categorias de titulares de direitos, bem
como entre as diferentes categorias de titulares de direitos e uti-
lizadlores de material protegido. As excepcdes ou limitagdes exis-
tentes aos direitos estabelecidas a nivel dos Estados-Membros
devem ser reapreciadas a luz do novo ambiente electrénico. As
diferencas existentes em termos de excepgdes e limitagBes a cer-
tos actos sujeitos a restricdo tém efeitos negativos directos no fun-
cionamento do mercado interno do direito de autor e dos direi-
tos conexos. Tais diferencas podem vir a acentuar-se tendo em
conta o desenvolvimento da exploraco das obras através das
fronteiras e das actividades transfronteiras. No sentido de asse-
gurar o bom funcionamento do mercado interno, tais excepcdes
e limitagdes devem ser definidas de uma forma mais harmoniza-
da. O grau desta harmonizagdo deve depender do seu impacto
no bom funcionamento do mercado interno.

(32) A presente directiva prevé uma enumeragdo exaustiva das
excepcles e limitagdes ao direito de reprodugdo e ao direito
de comunicacdo ao pablico. Algumas excepdes so sdo apli-
caveis ao direito de reprodugdo, quando adequado. Esta
enumeragdo tem em devida considerago as diferentes tradi-
¢0es juridicas dos Estados-Membros e destina-se simultanea-
mente a assegurar o funcionamento do mercado interno. Os
Estados-Membros devem aplicar essas excepcdes e limita-
¢0es de uma forma coerente, 0 que sera apreciado quando for
examinada futuramente a legislaco de transposicéo.

4

REVISTA DA ABPI — N° 54 — SET/OuT 2001




DOCUMENTO

(33) O direito exclusivo de reproducdo deve ser sujeito a uma excep-
¢d0 para permitir certos actos de reproducdo temporaria, que séo
reproducdes transitorias ou pontuais, constituindo parte integran-
te e essencial de um processo tecnoldgico efectuado com o Unico
objectivo de possibilitar, quer uma transmissao eficaz numa rede
entre terceiros por parte de um intermediario, quer a utilizado | (36)
legitima de uma obra ou de outros materiais protegidos. Os actos
de reproducdo em questdo ndo deverdo ter, em si, qualquer valor
econdmico. Desde que satisfeitas essas condices, tal excepcdo
abrange igualmente os actos que possibilitam a navegagao («brow-
sing») e 0s actos de armazenagem temporéria («caching),
incluindo os que permitem o funcionamento eficaz dos sistemas
de transmissdo, desde que o intermediario ndo altere o contelido
da transmiss&o e ndo interfira com o legitimo emprego da tecno-
logia, tal como generalizadamente reconhecido e praticado pela | (38)
indUstria, para obter dados sobre a utilizagdo da informacéo.
Uma utilizagdo deve ser considerada legitima se tiver sido auto-
rizada pelo titular de direitos e no estiver limitada por lei.

(34) Deve ser dada aos Estados-Membros a opgdo de preverem
certas excepgOes e limitagdes em determinados casos, nomea-
damente para fins de ensino ou de investigacdo cientifica, a
favor de instituicBes publicas como bibliotecas e arquivos, para
efeitos de noticias, citagdes, para utilizacdo por pessoas defi-
cientes, para utilizagdo relacionada com a seguranca publica e
para utilizagdo em processos administrativos  judiciais.

(35) Em certos casos de excepcdo ou limitagdo, os titulares dos
direitos devem receber uma compensacéo equitativa que 0s
compense de modo adequado da utilizagdo feita das suas
obras ou outra matéria protegida. Na determinacdo da
forma, das modalidades e o possivel nivel dessa compensa-
¢d0 equitativa, devem ser tidas em conta as circunstancias | (39)
especificas a cada caso. Aquando da avaliagdo dessas cir-
cunstancias, o principal critério sera o possivel prejuizo resul-
tante do acto em questdo para os titulares de direitos. Nos
€asos em que os titulares dos direitos ja tenham recebido
pagamento sob qualquer outra forma, por exemplo como
parte de uma taxa de licenga, ndo daré necessariamente lugar
a qualquer pagamento especifico ou separado. O nivel da

(37)

compensacao equitativa devera ter devidamente em conta o
grau de utilizacdo das medidas de caracter tecnoldgico desti-
nadas a proteccAo referidas na presente directiva. Em certas
situacOes em que 0 prejuizo para o titular do direito seja
minimo, ndo ha lugar a obrigacdo de pagamento.

Os Estados-Membros poderdo prever uma compensaco
equitativa para os titulares dos direitos, mesmo quando apli-
quem as disposicOes facultativas relativas a excepcdes ou
limitacdes, que ndo requeiram tal compensagao.

Quando existem, 0s regimes nacionais em matéria de repro-
grafia ndo criam entraves importantes ao mercado interno.
Os Estados-Membros devem ser autorizados a prever uma
excepcdo ou limitagdo relativamente a reprografia.

Deve dar-se aos Estados-Membros a faculdade de preverem
uma excep¢ao ou limitagdo ao direito de reproduco mediante
uma equitativa compensagao, para certos tipos de reproduges
de material audio, visual e audiovisual destinadas a utilizacao
privada. Tal pode incluir a introducAo ou a manutencdo de sis-
temas de remuneragéo para compensar 0 prejuizo causado aos
titulares dos direitos. Embora as diferencas existentes nestes
sistemas de remuneracdo afectem o funcionamento do merca-
do interno, tais diferengas, no que diz respeito a reprodugdo
analdgica privada, ndo deverdo ter um impacto significativo no
desenvolvimento da sociedade da informacéo. A copia digital
privada vird provavelmente a ter uma maior divulgacio e um
maior impacto econdmico. Por conseguinte, deverdo ser tidas
devidamente em conta as diferencas existentes entre a copia
digital privada e a cpia analogica privada e, em certos aspec-
tos, devera ser estabelecida uma disting&o entre elas.

Ao aplicarem a excepcdo ou limitagdo relativa a copia priva-
da, os Estados-Membros devem ter em devida consideracdo
a evolugdo tecnoldgica e econdmica, em especial no que se
refere & copia digital privada e aos sistemas de remunerago,
quando existam medidas adequadas de cardcter tecnoldgico
destinadas & proteccdo. Tais excepcdes ou limitagBes ndo
devem inibir nem a utilizacdo de medidas de cardcter tecno-
logico nem repressdo dos actos destinados a neutraliza-las.
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(40) Os Estados-Membros podem prever uma excepgdo ou
limitagdo a favor de certos estabelecimentos sem fins lucra-
tivos, tais como bibliotecas acessiveis ao publico e institui-
¢Oes equivalentes, bem como arquivos. No entanto, tal
deve ser limitado a certos casos especiais abrangidos pelo
direito de reproducdo. Tal excepcdo ou limitagdo néo deve
abranger utilizagBes no contexto do fornecimento em linha
de obras ou outro material protegido. A presente directiva
ndo prejudica a faculdade de os Estados-Membros preve-
rem uma derrogacéo ao direito exclusivo de comodato ao
plblico, em conformidade com o disposto no artigo 5° da
Directiva 92/100/CEE. Por conseguinte, convém incenti-
var contratos ou licencas especificos que favorecam de
forma equilibrada esses organismos e a realizagdo dos seus
objectivos de difuséo.

(41) Na aplicacdo da excepcdo ou limitagdo relativa as fixagdes
efémeras realizadas por organismos de radiodifuso, enten-
de-se que os meios proprios dos difusores incluem os da pes-
s0a agindo por conta ou sob a responsabilidade da organiza-
¢do de radiodifuséo.

(42) Naaplicacéo da excepcdo ou limitagdo para efeitos de inves-
tigacdo pedagdgica e cientifica ndo comercial, incluindo 0
ensino a distancia, o caracter ndo comercial da actividade
em questdo devera ser determinado por essa actividade pro-
priamente dita. A estrutura organizativa e 0s meios de
financiamento do estabelecimento em causa ndo sdo factores
decisivos a esse respeito.

(43) E, todavia, importante que os Estados-Membros adoptem
todas as medidas adequadas para favorecer o acesso as
obras por parte dos portadores de uma deficiéncia que cons-
titua obstaculo a sua utilizagéo, concedendo particular aten-
¢A0 aos formatos acessiveis.

(44) Quando aplicadas, as excepcdes e limitagOes previstas
nesta directiva deverdo ser exercidas em conformidade com
as obrigacbes internacionais. Tais excepcdes e limitagdes
ndo podem ser aplicadas de forma que prejudique os legi-

timos interesses do titular do direito ou obste a exploragéo
normal da sua obra ou outro material. A previsdo de tais
excepcOes e limitagGes pelos Estados-Membros deve, em
especial, reflectir devidamente o maior impacto econdmico
que elas poderdo ter no contexto do novo ambiente electro-
nico. Consequentemente, 0 alcance de certas excepcdes ou
limitacGes podera ter que ser ainda mais limitado em rela-
¢80 a certas novas utilizacGes de obras e outro material
protegido.

(45) As excepcles e limitacdes referidas nos n* 2, 3 e 4 do artigo
5° ndo devem, porém, obstar ao estabelecimento de relacdes
contratuais destinadas a assegurar uma compensagao equita-
tiva aos titulares de direitos de autor e direitos conexos,
desde que a legislacdo nacional o permita.

(46) O recurso a mediacdo podera ajudar utilizadores e titulares
de direitos a resolver os seus litigios. A Comissao, em coope-
racdo com os Estados-Membros, no dmbito do Comité de
Contacto, devera realizar um estudo para encontrar novas
formas juridicas de resolucdo de litigios relativos ao direito de
autor e direitos conexos.

(47) O desenvolvimento tecnoldgico permitira aos titulares dos
direitos utilizar medidas de caracter tecnolégico destinadas
a impedir ou restringir actos ndo autorizados pelos titula-
res do direito de autor, de direitos conexos ou do direito
sui generis em bases de dados. Existe, no entanto, o peri-
go de que se desenvolvam actividades ilicitas tendentes a
possibilitar ou facilitar a neutralizacdo da protecgdo técni-
ca proporcionada por tais medidas. No sentido de evitar
abordagens juridicas fragmentadas susceptiveis de prejudi-
car o funcionamento do mercado interno, é necessario pre-
ver uma proteccdo juridica harmonizada contra a neutrali-
zagdo de medidas de cardcter tecnoldgico eficazes e contra
0 fornecimento de mecanismos e produtos ou de servicos
para esse efeito.

(48) Tal proteccdo juridica deve incidir sobre as medidas de
carcter tecnoldgico que restrinjam efectivamente actos ndo
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autorizados pelos titulares de direitos de autor ou dos
direitos conexos ou do direito sui generis em bases de
dados, sem no entanto impedir o funcionamento normal
dos equipamentos electronicos e 0 seu desenvolvimento
tecnologico. Tal protecgdo juridica ndo implica nenhuma
obrigacdo de adequagdo dos produtos, componentes ou
servicos a essas medidas de cardcter tecnoldgico, sempre
que esses produtos, componentes ou servigos ndo se encon-
trem abrangidos pela proibicdo prevista no artigo 6°. Tal
protecdo juridica deve ser proporcionada e ndo deve proi-
bir os dispositivos ou actividades que tm uma finalidade
comercial significativa ou cuja utilizagdo prossiga objecti-
vos diferentes da neutralizacdo da proteccdo técnica. E
esta protecco ndo deverd, nomeadamente, causar obstacu-
los & investigacdo sobre criptografia.

(49) A proteccdo juridica das medidas de caracter tecnologico
nao prejudica a aplicacéo de quaisquer disposicdes nacio-
nais que proibam a posse privada de dispositivos, produ-
tos ou componentes destinados a neutralizar medidas de
carcter tecnoldgico.

(50) Tal protecgdo juridica harmonizada néo afecta os regimes
especificos de proteccdo previstos pela Directiva
91/250/CEE. Em especial, ndo deverd ser aplicavel a
proteccdo de medidas de caracter tecnoldgico utilizadas
em relagdo com programas de computador, exclusivamen-
te prevista nessa Directiva. N&o devera impedir nem evitar
0 desenvolvimento ou utilizacdo de quaisquer meios de
contornar uma medida de caracter técnico que Seja neces-
saria para permitir a realizacdo de actos em conformidade
com 0 n® 3 do artigo 5° ou com o artigo 6° da Directiva
91/250/CEE. Os artigos 5° e 6° dessa Directiva apenas
determinam excepcdes aos direitos exclusivos aplicaveis a
programas de computador.

(51) A proteccdo juridica das medidas de cardcter tecnoldgico
aplica-se sem prejuizo da ordem pblica, como contemplado
no artigo 5°, ou a seguranca publica. Os Estados-Membros
devem promover a adopgdo de medidas voluntarias por parte

dos titulares de direitos, incluindo a celebragdo e implemen-
tacdo de acordos entre titulares de direitos e outras partes
interessadas, no sentido de facilitar a prossecugdo dos objec-
tivos de determinadas excepcles ou limitagdes previstas na
legislagdo nacional de acordo com a presente directiva. Na
falta de tais medidas ou acordos voluntarios dentro de um
periodo de tempo razodvel, os Estados-Membros devem
tomar medidas adequadas para assegurar que, pela alteracao
de uma medida de caracter tecnoldgico implementada ou por
outros meios, os titulares de direitos fornecam aos beneficia-
rios dessas excepcdes ou limitagdes meios adequados que
Ihes permitam beneficiar das mesmas. Contudo, a fim de evi-
tar abusos relativamente a essas medidas tomadas por titula-
res de direitos, nomeadamente no &mbito de acordos, ou
tomadas por um Estado-Membro, as medidas de cardcter
tecnologico aplicadas em execucdo dessas medidas devem
gozar de proteccdo juridica.

(52) Ao aplicarem uma excepcdo ou limitacdo em relagdo as
reproducdes efectuadas para uso privado, de acordo com o
n° 2, alinea b), do artigo 5°, os Estados-Membros devem
igualmente promover a utilizagdo de medidas voluntarias
que permitam alcancar os objectivos dessa excepcao ou limi-
tacdo. Se, dentro de um prazo razoavel, ndo tiverem sido
tomadas essas medidas voluntarias a fim de assegurar a pos-
sibilidade de fazer reprodugdes para uso privado, oS
Estados-Membros poderdo tomar medidas que permitam
aos beneficidrios fazerem uso das referidas excepcbes ou
limitagBes. As medidas voluntarias tomadas pelos titulares
de direitos, incluindo os acordos entre titulares de direitos e
outras partes interessadas, bem como as medidas tomadas
pelos Estados-Membros, ndo impedem os titulares de direi-
tos de utilizar medidas tecnoldgicas que sejam compativeis
com as excepcdes ou limitagdes relativas as reproducdes
para uso privado previstas na legislacao nacional nos termos
do n° 2, alinea b), do artigo 5°, tendo presente a condi¢do
da compensacdo equitativa prevista nessa disposicdo e a
possivel diferenciacdo entre varias condigdes de utilizagdo
nos termos do n® 5 do artigo 5°, como, por exemplo, o con-
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trolo do nimero de reprodugdes. A fim de evitar abusos na
utilizagdo dessas medidas, as medidas de proteccdo de natu-
reza tecnoldgica aplicadas em sua execugdo devem gozar de
proteccdo juridica.

A proteccdo das medidas de caracter tecnoldgico devera
garantir um ambiente seguro para a prestacdo de servigos
interactivos a pedido, por forma a que o pablico possa ter
acesso as obras ou a outros materiais no momento e no local
escolhidos pelo mesmo. No caso de estes servicos serem regi-
dos por condigdes contratuais, o disposto nos primeiro e
segundo pardgrafos do n® 4 do artigo 6° ndo é aplicavel. As
formas de utilizaco em linha ndo interactiva continuam
sujeitas aquelas disposicoes.

Foram realizados progressos importantes em matéria de nor-
malizacdo internacional dos sistemas técnicos de identifica-
¢do de obras e outro material protegido em formato digital.
Num ambiente em que as redes assumem importéncia crescen-
te, as diferencas entre as medidas de caracter tecnoldgico podem
provocar a incompatibilidade dos sistemas na Comunidade.
Deve ser incentivada a compatibilidade e a interoperabilidade
dos diferentes sistemas. E altamente conveniente incentivar o
desenvolvimento de sistemas globais.

O desenvolvimento tecnolgico facilitara a distribuicio das
obras, em especial em redes, e tal implicard que os titulares
dos direitos tenham de identificar melhor a obra ou outro
material, 0 autor ou qualquer outro titular de direitos relati-
vamente a essa obra ou material, e prestar informagdes acer-
ca dos termos de utilizagdo da obra ou outro material, no
sentido de facilitar a gestdo dos direitos a eles atinentes. Os
titulares de direitos devem ser incentivados a utilizar marca-
¢0es indicando, para além das informagdes atras referidas,
nomeadamente a sua autorizacdo ao introduzirem em redes
obras ou qualquer outro material.

No entanto, existe o perigo de serem desenvolvidas activida-
des ilicitas no sentido de retirar ou alterar a informacdo elec-
tronica a ela ligada ou de, de qualquer outra forma, distri-
buir, importar para distribuicAo, radiodifundir, comunicar ao
publico ou colocar & sua disposicdo obras ou outro material
protegido das quais tenha sido retirada tal informagéo sem
autorizagdo. No sentido de evitar abordagens juridicas frag-
mentadas susceptiveis de prejudicar o funcionamento do
mercado interno, € necessario prever uma proteccdo juridica
harmonizada contra todas estas actividades.

(10)JO L 281 de 23. 11. 1995, p. 31.

(57)

(60)

(61)

E possivel que os sistemas de informagdo para a gestdo dos
direitos atrés referidos possam, pela sua concepcao, processar
simultaneamente dados pessoais sobre s habitos de consumo
do material protegido por parte dos particulares e permitir
detectar os comportamentos em linha. Assim, tais meios téc-
nicos, nas suas funcdes de caracter técnico, devem conter sal-
vaguardas em matéria de vida privada em conformidade com
0 disposto na Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa a protec-
¢Ao dos particulares no que se refere ao tratamento de dados
pessoais e a livre circulacdo de tais dadost”.

Os Estados-Membros devem prever sancdes e vias de recurso
eficazes em caso de violag&o dos direitos e obrigagdes previstos
na presente directiva. Devem tomar todas as medidas necessa-
rias para assegurar a aplicacdo efectiva das referidas sangdes e
vias de recurso. As sancles previstas devem ser eficazes, pro-
porcionadas e dissuasivas, e devem incluir a possibilidade de
intentar uma accéo de indemnizagdo e/ou requerer uma injun-
¢80 e, quando adequado, a apreensdo do material ilicito.

Nomeadamente no meio digital, 0s servicos de intermedia-
rios poderdo ser cada vez mais utilizados por terceiros para
a prética de violacdes. Esses intermedidrios encontram-se
frequentemente em melhor posi¢do para porem termo a tais
actividades ilicitas. Por conseguinte, sem prejuizo de outras
sangOes e vias de recurso disponiveis, os titulares dos direi-
tos deverdo ter a possibilidade de solicitar uma injun¢do
contra intermediarios que veiculem numa rede actos de vio-
lacdo de terceiros contra obras ou outros materiais protegi-
dos. Esta possibilidade devera ser facultada mesmo nos
€asos em que 0s actos realizados pelos intermediarios se
encontrem isentos ao abrigo do artigo 5°. As condigdes e
modalidades de tais injunces deverdo ser regulamentadas
nas legislagdes nacionais dos Estados-Membros.

A proteccdo prevista na presente directiva ndo prejudica as
disposicdes legais nacionais ou comunitarias em outras
dreas, tais como a propriedade industrial, a protec¢do dos
dados, o acesso condicionado, 0 acesso aos documentos
publicos e a regra da cronologia da exploracdo dos meios de
comunicagdo social, que pode afectar a protecgdo dos direi-
tos de autor ou direitos conexos.

A fim de dar cumprimento ao Tratado da OMPI sobre
Prestagbes e Fonogramas, as Directivas 92/100/CEE e
93/98/CEE devem ser alteradas,
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ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

CapiTuLo |
Objecto e &mbito de aplicagéo

Artigo 1°

Ambito de aplicago

1. A presente directiva tem por objectivo a proteccdo juridica do
direito de autor e dos direitos conexos no &mbito do mercado inter-
no, com especial &nfase na sociedade da informagéo.

2. Salvo nos casos referidos no artigo 11°, a presente directiva ndo afec-
ta de modo algum as disposices comunitarias existentes em matéria de:
a)Proteccdo juridica dos programas de computador;

b)Direito de aluguer, direito de comodato e certos direitos conexos
com os direitos de autor em matéria de propriedade intelectual;

¢)Direito de autor e direitos conexos aplicaveis a radiodifuséo por
satélite e & retransmisséo por cabo;

d)Duracéo da proteccdo do direito de autor e de certos direitos
CONEX0s;

e)Proteccdo juridica das bases de dados.

CapiTuLo Il
Direitos e excepcoes

Artigo 2°

Direito de reprodugdo

Os Estados-Membros devem prever que o direito exclusivo de
autorizagdo ou proibi¢do de reproducdes, directas ou indirectas,
temporarias ou permanentes, por quaisquer meios e sob qualquer
forma, no todo ou em parte, cabe:

a) Aos autores, para as suas obras;

b) Aos artistas intérpretes ou executantes, para as fixagGes das suas
prestacoes;

¢) Aos produtores de fonogramas, para 0s seus fonogramas;

d) Aos produtores de primeiras fixacGes de filmes, para o original
e as copias dos seus filmes;

e) Aos organismos de radiodifusdo, para as fixagdes das suas
radiodifusdes, independentemente de estas serem transmitidas por
fio ou sem fio, incluindo por cabo ou satélite.

Artigo 3°
Direito de comunicacdo de obras ao publico, incluindo o direito de
colocar a sua disposi¢ao outro material

1. Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores o direi-
to exclusivo de autorizar ou proibir qualquer comunicagdo ao publi-
co das suas obras, por fio ou sem fio, incluindo a sua colocagdo a
disposicdo do pblico por forma a torna-las acessiveis a qualquer
pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido.

2. Os Estados-Membros devem prever que o direito exclusivo de
autorizagdo ou proibico de colocacdo a disposicdo do publico, por
fio ou sem fio, por forma a que seja acessivel a qualquer pessoa a
partir do local & no momento por ela escolhido, cabe:

a) Aos artistas intérpretes ou executantes, para as fixagdes das suas
prestacoes;

b) Aos produtores de fonogramas, para 0s seus fonogramas;

¢) Aos produtores de primeiras fixaces de filmes, para o original
e as copias dos seus filmes; e

d) Aos organismos de radiodifusdo, para as fixagdes das suas
radiodifusdes, independentemente de estas serem transmitidas por
fio ou sem fio, incluindo por cabo ou satélite.

3. Os direitos referidos nos n® 1 e 2 ndo se esgotam por qualquer
acto de comunicacdo ao publico ou de colocacdo a disposi¢do do
publico, contemplado no presente artigo.

Artigo 4°
Direito de distribuicdo

1. Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores, em
relacdo ao original das suas obras ou respectivas cpias, o direito
exclusivo de autorizar ou proibir qualquer forma de distribuicdo ao
publico através de venda ou de qualquer outro meio.

2. O direito de distribuicAo ndo se esgota, na Comunidade, relati-
vamente ao original ou as copias de uma obra, excepto quando a
primeira venda ou qualquer outra forma de primeira transferéncia
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da propriedade desse objecto, na Comunidade, seja realizada pelo
titular do direito ou com o seu consentimento.

Artigo 5°
Excepces e limitagdes

1. Os actos de reprodugdo temporaria referidos no artigo 2° , que sejam
transitorios ou episédicos, que constituam parte integrante e essencial de
um processo tecnoldgico e cujo Unico objectivo seja permitir:

a)Uma transmissdo numa rede entre terceiros por parte de um
intermedidrio; ou

b)Uma utilizacdo legitima de uma obra ou de outro material a rea-
lizar, e que ndo tenham, em si, significado econdmico, estdo exclui-
dos do direito de reproducéo previsto no artigo 2°

2. Os Estados-Membros podem prever excepgdes ou limitagdes ao
direito de reprodugdo previsto no artigo 2° nos seguintes casos:

a)Em relacdo a reproducéo em papel ou suporte semelhante, rea-
lizada através de qualquer tipo de técnica fotografica ou de qual-
quer outro processo com efeitos semelhantes, com excepcdo das
partituras, desde que os titulares dos direitos obtenham uma com-
pensacdo equitativa;

b) Em relagdo as reproducBes em qualquer meio efectuadas por
uma pessoa singular para uso privado e sem fins comerciais direc-
tos ou indirectos, desde que os titulares dos direitos obtenham uma
compensagdo equitativa que tome em conta a aplicagdo ou a ndo
aplicagdo de medidas de carécter tecnologico, referidas no artigo
6°, & obra ou outro material em causa;

¢) Em relacdo a actos especificos de reprodugdo praticados por
bibliotecas, estabelecimentos de ensino ou museus acessiveis ao
publico, ou por arquivos, que ndo tenham por objectivo a obtencdo
de uma vantagem econdémica ou comercial, directa ou indirecta;

d) Em relaco a gravagdes efémeras de obras realizadas por organismos
de radiodifuso pelos seus proprios meios e para as suas proprias emis-
ses; podera ser permitida a conservagdo destas reprodugBes em arqui-
vos oficiais por se revestirem de caracter excepcional de documentdrio;
&) Em relagdo as reprodugBes de transmissdes radiofonicas, por institui-
o0es sociais com objectivos ndo comerciais, tais como hospitais ou pri-
s0es, desdle que os titulares de direitos recebam uma compensagdo justa.

3. Os Estados-Membros podem prever excepces ou limitagdes aos
direitos previstos nos artigos 2° e 3° nos sequintes casos:

a) Utilizag&o unicamente com fins de ilustragéo para efeitos de ensino
ou investigagdo cientifica, desde que seja indicada, excepto quando tal
se revele impossivel, a fonte, incluindo 0 nome do autor e, na medida
justificada pelo objectivo ndo comercial que se pretende atingir;

b) UtilizacAo a favor de pessoas portadoras de deficiéncias, que esteja
directamente relacionada com essas deficiéncias e que apresente carac-
ter ndo comercial, na medida exigida por cada deficiéncia especifica;

¢) Reproducéo pela imprensa, comunicago ao plblico ou colocagdo
a disposicdo de artigos publicados sobre temas de actualidade econo-
mica, politica ou religiosa ou de obras radiodifundidas ou outros

materiais da mesma natureza, caso tal utilizagdo ndo seja expressa-
mente reservada e desde que se indique a fonte, incluindo 0 nome do
autor, ou utilizago de obras ou outros materiais no ambito de rela-
tos de acontecimentos de actualidade, na medida justificada pelas
necessidades de informacéo desde que seja indicada a fonte, incluin-
do 0 nome do autor, excepto quando tal se revele impossivel;

d) Citagdes para fins de critica ou andlise, desde que relacionadas
com uma obra ou outro material ja legalmente tornado acessivel ao
publico, desde que, excepto quando tal se revele impossivel, seja indi-
cada a fonte, incluindo o0 nome do autor, e desde que sejam efectua-
das de acordo com os usos e na medida justificada pelo fim a atingir;

e) Utilizagdo para efeitos de seguranca publica ou para assegurar
0 bom desenrolar ou o relato de processos administrativos, parla-
mentares ou judiciais;

f) CitagBes para fins de critica ou anélise, desde que relacionadas
com uma obra ou outro material ja legalmente tornado acessivel ao
publico, desde que, excepto quando tal se revele impossivel, seja indi-
cada a fonte, incluindo o nome do autor, e desde que sejam efectua-
das de acordo com os usos e na medida justificada pelo fim a atingir;

9) Utilizacdo em celebraces de cardcter religioso ou celebragdes
oficiais por uma autoridade publica;

h) Utilizagdo de obras, como, por exemplo, obras de arquitectura
ou escultura, feitas para Serem mantidas permanentemente em
locais pablicos;

i) Inclusdo episodica de uma obra ou outro material protegido nou-
tro material;

J) Utilizaco para efeitos de publicidade relacionada com a exibi-
¢d0 publica ou venda de obras artisticas na medida em que seja
necessria para promover o acontecimento, excluindo qualquer
outra utilizagdo comercial;

k) Utilizacdo para efeitos de caricatura, parodia ou pastiche;

1) Utilizacdo relacionada com a demonstragdo ou reparacdo de
equipamentos;

m) Utilizacdo de uma obra artistica sob a forma de um edificio, de um
desenho ou planta de um edificio para efeitos da sua reconstrucéo;

n) Utilizacdo por comunicacdo ou colocacdo a disposicdo, para
efeitos de investigacdo ou estudos privados, a membros individuais
do pblico por terminais destinados para o efeito nas instalagBes
dos estabelecimentos referidos na alinea ¢) do n° 2, de obras e
outros materiais ndo sujeitos a condices de compra ou licencia-
mento que fazem parte das suas colec¢des;

0) Utilizagdo em certos casos de menor importancia para 0s quais ja
existam excepqdes ou limitagdes na legislacio nacional, desde que a
aplicacdo se relacione unicamente com a utilizaco ndo-digital e néo
condicione a livre circulagdo de bens e servigos na Comunidade, sem
prejuizo das excepqdes e limitaoes que constam do presente artigo.

4. Quando os Estados-Membros possam prever uma excepgdo ou
limitaco ao direito de reproducéo por forca dos n® 2 ou 3 do pre-

4

LI

REVISTA DA ABPI — N° 54 — SET/OuT 2001




i

DOCUMENTO

sente artigo, poderdo igualmente prever uma excep¢do ou limitagdo
a0 direito de distribuicdo referido no artigo 4° na medida justifica-
da pelo objectivo do acto de reprodugdo autorizado.

5. As excepgdes e limitages contempladas nos n® 1, 2, 3 e 4 50 se
aplicardo em certos casos especiais que n&o entrem em conflito com
uma exploragdo normal da obra ou outro material e néo prejudi-
quem irrazoavelmente 0s legitimos interesses do titular do direito.

CapituLo Il
Proteccdo das medidas de caracter tecnoldgico e das
informacGes para a gest&o dos direitos

Artigo 6°
Obrigagdes em relacdo a medidas de cardcter tecnoldgico

1. Os Estados-Membros assegurardo proteccdo juridica adequada
contra a neutralizagdo de qualquer medida eficaz de cardcter tec-
noldgico por pessoas que saibam ou devam razoavelmente saber
que € esse 0 seu objectivo.

2. Os Estados-Membros assegurardo protecgdo juridica adequada
contra o fabrico, a importacéo, a distribuicéo, a venda, o aluguer,
a publicidade para efeitos de venda ou de aluguer, ou a posse para
fins comerciais de dispositivos, produtos ou componentes ou as
prestacOes de servicos que:

a) Sejam promovidos, publicitados ou comercializados para neu-
tralizar a proteccdo; ou

b) Sé tenham limitada finalidade comercial ou utilizaco para além
da neutralizacdo da protec¢do; ou

¢) Sejam essencialmente concebidos, produzidos, adaptados ou
executados com o objectivo de permitir ou facilitar a neutralizacdo
da proteccdo de medidas de caracter tecnoldgico eficazes.

3. Para efeitos da presente directiva, por «medidas de caracter tecno-
|dgico» entende-se quaisquer tecnologias, dispositivos ou componen-
tes que, durante o seu funcionamento normal, se destinem a impedir
ou restringir actos, no que se refere a obras ou outro material, que
ndo sejam autorizados pelo titular de um direito de autor ou direitos
conexos previstos por lei ou do direito sui generis previsto no capitu-
lo 111 da Directiva 96/9/CE. As medidas de caracter tecnoldgico sdo

consideradas «eficazes» quando a utilizagdo da obra ou de outro
material protegido seja controlada pelos titulares dos direitos atraves
de um controlo de acesso ou de um processo de protecgo, como por
exemplo a codificacdo, cifragem ou qualquer outra transformagdo da
obra ou de outro material protegido, ou um mecanismo de controlo
da copia, que garanta a realizagdo do objectivo de proteccdo.

4. Néo obstante a protecgdo juridica prevista no n® 1, na falta de
medidas voluntarias tomadas pelos titulares de direitos, nomeada-
mente de acordos entre titulares de direitos e outras partes interes-
sadas, 0s Estados-Membros tomardo as medidas adequadas para
assegurar que os titulares de direitos cologuem a disposicdo dos
beneficiarios de excepcdes ou limitacdes previstas na legislago
nacional, nos termos das alineas a), ¢), d) e €) do n° 2 do artigo
50 ¢ das alineas a), b) ou €) do n° 3 do artigo 5°, 0s meios que
lhes permitam beneficiar dessa excepcdo ou limitagéo, sempre que
0s beneficiarios em questdo tenham legalmente acesso a obra ou a
outro material protegido em causa.

Um Estado-Membro pode igualmente tomar essas medidas relati-
vamente a um beneficiario de uma excepcdo ou limitago prevista
em conformidade com a alinea b)do n® 2 do artigo 5° , a menos que
a reproducdo para uso privado ja tenha sido possibilitada por titu-
lares de direitos na medida necessaria para permitir o beneficio da
excepcdo ou limitagdo em causa e em conformidade com o disposto
no n 2, alinea b), e no n° 5 do artigo 5°, sem impedir os titulares
dos direitos de adoptarem medidas adequadas relativamente ao
numero de reproducdes efectuadas nos termos destas disposicdes.

As medidas de caracter tecnoldgico aplicadas voluntariamente
pelos titulares de direitos, incluindo as aplicadas em execucdo de
acordos voluntarios, e as medidas de caracter tecnoldgico aplicadas
em execucéo das medidas tomadas pelos Estados-Membros devem
gozar da proteccdo juridica prevista no n® 1.

O disposto no primeiro e segundo paragrafos néo se aplica a obras ou
outros materiais disponibilizados ao publico ao abrigo de condicdes
contratuais acordadas e por tal forma que os particulares possam ter
acesso aqueles a partir de um local e num momento por eles escolhido.

O presente nimero aplica-se mutatis mutandis as Directivas
92/100/CEE ¢ 96/9/CE.
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Artigo 7°
Obrigacles em relaco a informagdes para a gestdo dos direitos

1. Os Estados-Membros assegurardo uma proteccdo juridica ade-
quada contra qualquer pessoa que, com conhecimento de causa,
pratique, sem autorizagdo, um dos seguintes actos:

a) Supressdo ou alteragdo de quaisquer informagdes electrénicas
para a gestdo dos direitos;

b) Distribuico, importacdo para distribuicéo, radiodifuséo, comu-
nicagdo ao plblico ou colocagdo & sua disposicdo de obras ou de
outro material protegido nos termos da presente directiva ou do
capitulo 111 da Directiva 96/9/CE das quais tenham sido suprimi-
das ou alteradas sem autorizaco informacles electronicas para a
gestdo dos direitos, sabendo ou devendo razoavelmente saber que ao
fazé-lo estd a provocar, permitir, facilitar ou dissimular a violagéo de
um direito de autor ou de direitos conexos previstos por lei ou do
direito sui generis previsto no capitulo 111 da Directiva 96/9/CE.

2. Para efeitos da presente directiva, por «informagdes para a ges-
tdo dos direitos», entende-se qualquer informagéo, prestada pelos
titulares dos direitos, que identifique a obra ou qualquer outro
material protegido referido na presente directiva ou abrangido
pelo direito sui generis previsto no capitulo 1l da Directiva
96/9/CE, 0 autor ou qualquer outro titular de direito relativamen-
te & obra ou outro material protegido, ou ainda informagdes acer-
ca das condicBes e modalidades de utilizago da obra ou do mate-
rial protegido, bem como quaisquer nimeros ou codigos que
representem essas informagdes.

O primeiro paragrafo aplica-se quando qualquer destes elementos
de informagdo acompanhe uma cépia, ou aparega no contexto da
comunicagao ao publico de uma obra ou de outro material referido
na presente directiva ou abrangido pelo direito sui generis previsto
no capitulo I11 da Directiva 96/9/CE.

CapituLo IV
Disposi¢des comuns

Artigo 8°
Sang0es e vias de recurso

1. Os Estados-Membros devem prever as sangdes e vias de
recurso adequadas para as violacGes dos direitos e obrigagdes
previstas na presente directiva e tomar todas as medidas neces-
sarias para assegurar a aplicacdo efectiva de tais sangdes e vias
de recurso. As sangles previstas devem ser eficazes, proporcio-
nadas e dissuasivas.

2. Os Estados-Membros tomardo todas as medidas necessarias
para assegurar que os titulares dos direitos cujos interesses sejam
afectados por uma violagdo praticada no seu territério possam inten-
tar uma acgdo de indemnizacdo e/ou requerer uma injuncéo e, quan-
do adequado, a apreensdo do material ilicito, bem como dos dispo-
sitivos, produtos ou componentes referidos no n° 2 do artigo 6°.

3. Os Estados-Membros deverdo garantir que os titulares dos
direitos possam solicitar uma injunco contra intermediarios cujos
Servicos sejam utilizados por terceiros para violar um direito de
autor ou direitos conexos.

Artigo 9°
Continuacdo da aplicaco de outras disposicdes legais

O disposto na presente directiva ndo prejudica as disposicdes relati-
vas nomeadamente as patentes, marcas registadas, modelos de utili-
dade, topografias de produtos semi-condutores, caracteres tipografi-
c0s, acesso condicionado, acesso ao caho de servicos de radiodifuséo,
proteccdo dos bens pertencentes ao patriménio nacional, requisitos
de depésito legal, legislacao sobre acordos, decisdes ou praticas con-
certadas entre empresas e concorréncia desleal, segredo comercial,
seguranca, confidencialidade, proteccdo dos dados pessoais € a vida
privada, acesso aos documentos publicos e o direito contratual.

Artigo 10°

Aplicacdo no tempo

1. As disposicdes da presente directiva sdo aplicaveis a todas as
obras e outro material referidos na presente directiva que, em 22 de
Dezembro de 2002, se encontrem protegidos pela legislagdo dos
Estados-Membros em matéria de direito de autor e direitos cone-
X0$ ou preencham os critérios de proteccdo nos termos da presente
directiva ou nas disposicdes referidas no n°® 2 do artigo 1°.

2. A presente directiva é aplicavel sem prejuizo de quaisquer actos
concluidos e direitos adquiridos até 22 de Dezembro de 2002.

Artigo 11°
Adaptacdes técnicas

1. A Directiva 92/100/CEE ¢ alterada do seguinte modo:
a) E revogado o artigo 7°.
b) O n® 3 do artigo 10° passa a ter a sequinte redac¢ao:

«3. Estas limitacdes so podem ser aplicadas a certos casos especiais
que no entrem em conflito com uma exploragdo normal da obra
ou do outro material e ndo prejudiquem irrazoavelmente os legiti-
mos interesses do titular do direito.»

2. 0 n° 2 do artigo 3° da Directiva 93/98/CEE passa a ter a
sequinte redaccdo:

«2. Os direitos dos produtores de fonogramas caducam cinquenta
anos apds a fixagdo. No entanto, se o fonograma for legalmente
publicado durante este periodo, os direitos caducam cinquenta
anos apos a data da primeira publicacdo. Se o fonograma ndo for
legalmente publicado durante o periodo acima referido e se o fono-
grama tiver sido legalmente comunicado ao publico durante o
mesmo periodo, os direitos caducam cinquenta anos apds a data da
primeira comunicagdo legal ao publico.

Todavia, quando devido ao termo da protec¢do concedida ao abri-
go do presente nimero, na versdo anterior a alteracdo introduzida
pela Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do

48

LI

REVISTA DA ABPI — N° 54 — SET/OuT 2001




i

DOCUMENTO

Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa & harmonizagdo de cer-
tos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na socieda-
de da informagdo™, os direitos de produtores de fonogramas dei-
xarem de estar protegidos até 22 de Dezembro de 2002, o presente
numero ndo tera por efeito proteger de novo esses direitos.

Artigo 12°

Aplicacdo

1. O mais tardar até 22 de Dezembro de 2004, e posteriormente de
trés em trés anos, a Comissdo apresentara ao Parlamento Europeu,
a0 Conselho e a0 Comité Econdmico e Social um relatério sobre a
aplicacio da presente directiva, no qual, nomeadamente, com base
nas informagdes especificas transmitidas pelos Estados-Membros,
sera examinada em especial a aplicagdo dos artigos 5°, 6° ¢ 8° & Iuz
do desenvolvimento do mercado digital. No caso do artigo 6° exami-
nara, em especial, se este artigo confere um nivel de proteccdo sufi-
ciente e se 0s actos permitidos por lei estdo a ser afectados negativa-
mente pela utilizagdo de medidas de caracter tecnoldgico efectivas.
Quando necessario, em especial, para assegurar o funcionamento do
mercado interno previsto no artigo 14° do Tratado, a Comisséo apre-
sentara propostas de alteracdo da presente directiva.

2. A protecgdo dos direitos conexos ao direito de autor ao abrigo
da presente directiva ndo afecta nem prejudica de modo algum a
proteccdo dos direitos de autor.

3. E instituido um Comité de Contacto. Este Comité ser4 compos-
to por representantes das entidades competentes dos Estados-
Membros e presidido por um representante da Comissdo. O
Comité reunir& quer por iniciativa do seu presidente, quer a pedi-
do da delegacdo de um Estado-Membro.

4. As funcdes do Comité séo as seguintes:

a) Examinar o impacto da presente directiva no funcionamento do
mercado interno e realcar eventuais dificuldades;

b) Organizar consultas sobre todas as questdes decorrentes da apli-
cacdo da presente directiva;

(11) JO L 167 de 22.6.2001, p. 10»

¢) Facilitar o intercAmbio de informag@es sobre a evoluco perti-
nente em matéria de legislagdo e de jurisprudéncia, bem como no
dominio econdmico, social, cultural e tecnoldgico;

d) Funcionar como um forum de avaliagdo do mercado digital das
obras e dos outros objectos, incluindo a cOpia privada e a utiliza-
¢d0 de medidas técnicas.

Artigo 13°

Disposicdes finais

1. Os Estados-Membros pordo em vigor as disposigdes legislativas,
regulamentares e administrativas necessarias para darem cumpri-
mento a presente directiva até 22 de Dezembro de 2002.
Informaréo imediatamente desse facto a Comisséo.

Sempre que 0s Estados-Membros adoptarem tais disposicdes,
estas devem incluir uma referéncia & presente directiva ou ser
acompanhadas dessa referéncia aquando da publicagdo oficial.
As modalidades da referéncia serdo adoptadas pelos Estados-
Membros.

2. Os Estados-Membros comunicardo a Comissao o texto das dis-
posicBes de direito interno que adoptarem no dominio abrangido
pela presente directiva.

Artigo 14°

Entrada em vigor

A presente directiva entra em vigor no dia da sua publicacdo no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Artigo 15°

Destinatarios

Os Estados-Membros sdo destinatarios da presente directiva.
Feito em Bruxelas, em 22 de Maio de 2001.

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
A Presidente O Presidente
N. Fontaine M. Winberg

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD & SCATAMBURLO S/C
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua José Bonifacio, 93 — 7° e 8° andares — CEP 01003-901 — S&o Paulo — SP
Tel. (011) 3107-4001 — Fax (011) 3104-8037 / 3106-5088
E-mail: pnas@uninet.com.br
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COMENTARIOS DA A3

A ComisSAO DE “SOFTWARE” E INFORMATICA ELABOROU OS COMENTARIOS ABAIXO TRANSCRITOS EM RESPOSTA A TERCEIRA SOLICITAGAO DE
COMENTARIOS (“THIRD REQUEST FOR COMMENTS”) A RESPEITO DO “INTERIM REPORT” PREPARADO PELA OMPI DENTRO DO PROJETO “SECOND WIPO
INTERNET DOMAIN NAME PROCESS”. ESSES COMENTARIOS FORAM ENVIADOS A OMPI PELA ABPI EM 8 DE JUNHO DE 2001.

|. INTRODUCTION

The Brazilian Association of Intellectual Property - ABPI is plea-
sed to participate again in the development of recommendations
regarding the recognition of new rights and the development of new
levels of protection in the Internet domain name system.

ABPI appreciates the continuous efforts from the World Intellectual
Property Organization (WIPO) to develop recommendations
regarding legal issues associated with Internet domain names. In our
view, after reviewing the entire discussion process which led to this
Interim Report, it is possible to conclude the UDRP really should
not need to be limited to the abusive registration of domain names
in violation of trademark rights. Other forms of real-world identifiers
are also subject to cybersquatting and diverse predatory practices
that are still common in the domain name system.

The results of the Interim Report led us to conclude that a diversity
of interests need to be taken into account in developing Sectored
recommendations. In fact, most of the comments in the previous

RFCs show the existence of a significant resistance from members of
the Internet community to a possible extension of the protection which
is now granted to intellectual property to other types of relevant iden-
tifiers in the domain name system. These complaints are frequently
based on an incorrect understanding that the Internet should be a free
environment, and the domain name system should follow only its own
rules. Intellectual property and the protection of other identifiers
should be a concern of all domain name systems on a worldwide basis.

The Brazilian Association of Intellectual Property is also particu-
larly concerned with the results of the Interim Report, when con-
fronted with the actual problems that most ccTLDs still face
regarding the legal protection of identifiers. \We hope that the
results of this entire procedure, along with the Best Practices
which were recently the subject of a similar consultation, will also
be discussed among the domain name authorities of all member-
countries, including Brazil.

In forthcoming processes and discussions within the WIPO scope,
we would like to see other possible misuses of the domain name

WV
/\
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Vieira de Mello, Werneck Alves

Av. Rio Branco, 277 — 8° andar
Edificio S&o Borja
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system being taken in consideration and the subject of similar pro-
found discussion, such as:

— Titles of intellectual works in general which are subject to copy-
right protection, particularly when such titles have become famous
and their use may lead Internet users to confusion;

— Domain names used in order to tarnish the reputation of a trade-
mark or a company, or as a part of any unfair competition practices;

— Names or designations which are generic or highly descriptive.

Even though it was not possible to study and evaluate the above
issues and the present domain name system within the current
process, we would like to have the opportunity, in a near future,
to also investigate whether the UDRP could be an option to
avoid such additional problems. We understand that the follo-
wing issues are as relevant to the development of a better interna-
tional domain name system as the ones already discussed in this
ongoing consultation process.

Il. SpeciFic CommeNTS oN WIPO2 RFC3

Our specific comments and recommendations in relation to the
issues raised in the Third RFC are as follows:

International nonproprietary names for pharmaceutical
substances - INNS

ABPI is pleased that the Interim Report mentioned our concern
that the adoption of a simple exclusion method based only on the
Cumulative list of recommended INNSs published by WHO, which
exists in five languages: Latin, English, French, Russian and
Spanish, could raise difficulties to the protection of other pharma-
ceutical names on other Member-Countries.

We agree that such identifiers play an important role with res-
pect to health products, services and information, and we were
pleased to learn that the World Health Organization is also acti-
vely participating of such process. However, we still believe that
such role may not be limited to the specific languages referred to
in the list of INNs maintained by WHO, but to a broader scope
of pharmaceutical names.

Even though the list of recommended INNs cover more than 8,000
names and the INN system is well known and publicized within the
health sector, the protection of pharmaceutical identifiers within the
domain name system is essentially a consumer health protection issue.
Therefore, our Association believes that consumers whose main langua-
ges are not included in the list should not be barred from receiving ade-
quate protection against all risks associated with undue registration of
pharmaceutical names, also in their own languages, which may not be
eligible for the INN status. As a matter of fact, even the Interim Report
noted our concern that new developments are occurring with respect to
the registration of non-Roman script or non-ASCII domain name.

We understand that pharmaceutical names in general deserve pro-
tection to the greatest extent possible, since confusion could lead to
situations which may cause irreversible damage to the general
Internet users, and also agree that similar measures of protection of
pharmaceutical names and INNs should be adopted in all
ccTLDs, to protect local Internet users against similar situations.

ABPI understands that, in the interest of public health and safety,
INNs should be protected against undue registration as domain names.
Such protection should cover, as a minimum standard, the INNs appro-
ved by WHO, but should not embrace INNS together with additional
words, names of the manufacturers and the like, as it may be impossible
to monitor and block misleadingly similar domains such as those. In fact,
to prevent such obstacle in identifying and evaluating infringement, dis-
pute resolution procedures should be available to all interested parties to
challenge such domains which are misleadingly similar to INNs or a
translation of any protected INN, or even a pharmaceutical name
without INN status. \We agree in a mix of blocking and new dispute
resolution rules as the best mechanism to guarantee the protection of
INNS, and pharmaceutical names, in a broader scope.

Names of international intergovernmental organizations

Considering that names and abbreviations of the most relevant
international intergovernmental organizations already receive inter-
national protection against registration and use as trademarks
under the Paris Convention and through the TRIPs Agreement,
our Association again agrees that names which are already subject

MARCAS, PATENTES, DIREITO AUTORAL, FRANCHISING,
KNow-How E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E REGISTRO DE SOFTWARE

DAVID DO NASCIMENTO

SAo PauLo: Pca. Ramos DE AzevEDO, 209 — 6° ANDAR — CoNJUNTO 61 — Cep: 01037-010 — SAo PauLo — SP
TeLEFONE: (55 11) 3257-3766, Fax: (55 11) 3255-5420 / 3255-8634 / 3237-1492
E-MAIL: MAIL@DAVIDDONASCIMENTO.COM.BR — HOME PAGE: WwWw.DAVIDDONASCIMENTO.COM.BR
ESCRITORIOS AsSOCIADOS: RIO DE JANEIRO, BRASILIA, PORTO ALEGRE E NO EXTERIOR  DATA DE FUNDACAO: JANEIRO DE 1970
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to such special protection should also be excluded from registration
in all existing and forthcoming TLDs.

Even though the “.int” Top Level Domain is a proven alternative to
guarantee and safeguard the registration of such names and acronyms
within the DNS, we understand it is still difficult to ensure protection
to such identifiers, within other TLDs or ccTLDs, against bad faith
use and registration. We still do not foresee the “.int” Top Level
Domain as a widely known by the average internet user, and situations
of abuse involving these names and acronyms were cited in the Interim
Report, and repeatedly occur in many countries, including Brazil.

Therefore, we are led to agree with the creation of an exclusion
mechanism that would guarantee protection to international inter-
governmental organizations whose names and acronyms already
receive international protection on the trademark level. Moreover,
we agree that WIPO and the intellectual property community must
further analyze the possibility of creating an administrative compul-
sory assignment procedure for complaints by IGOs regarding iden-
tical and similar registration and use of their acronyms, as additio-
nal forms of protection, particularly against bad faith registration.

However, a crucial concern noted in the discussions held by our
Association, and which was also

brought up in the Interim Report, is that such dispute resolution
procedures must also provide adequate consideration to the rights
of possible legitimate domain name registrants. ABPI believes that
fair access to an impartial and unbiased dispute resolution system
for IGOs must be guaranteed. This is a particularly relevant issue,
since many acronyms and abbreviations may be derived reasonably
from any number of commercial or non-commercial entities, and be
duly registered as trademarks by a third party.

Personal names

We agree with the Interim Report that the extent of protection
for personal names is still a burdensome issue, as it faces certain
limits of sufficient distinctiveness and fair use which may vary on
a jurisdictional basis. However, ABPI would like to stress its
opinion that all personal names should receive special protection
in the existing DNS against abusive registration. Such protec-

tion must exist provided that the disputed names were neither
registered in bad faith, nor utilized with the intent of misleading
Internet users, nor with an unfair intent of commercial exploita-
tion by a third party.

As mentioned in our previous comments, there is a thin line bet-
ween protecting the personal identity of single individuals and allo-
wing a broader scope of protection for personalities, whether their
fame exists in a local or in a worldwide basis. This is why the issue
may require in depth analysis in each dispute, particularly when
both the person and the celebrity have bona fide rights and a legi-
timate intent to use the name as a domain name.

Also, numerous examples lead us to conclude that nicknames and artis-
tic names of celebrities, such as Pelé (whose real name is Edson Arantes
do Nascimento), Bob Dylan (Robert Zimmerman), Kirk Douglas
(whose birth name is Issur Danielovitch Demsky), John Wayne (
Marion Morrison ), Marilyn Monroe ( Norma Jean Baker ) and Rock
Hudson (Roy Harold Scherer Jr. ), among many others which are only
known by the general public through their artistic names.

A party which may have an entitlement to use a domain and has
registered it in good faith, should not be forced to simply transfer
or waive a registration on behalf of a more famous party, based
only on the celebrity’s fame. Bona fide registrants of personal
names must not be victimized by a practice widely known in the
Internet community as “domain name bullying” or “reverse
domain name hijacking”, which consists in unduly threatening
registrants, with lawsuits and misinterpreted allegations of infrin-
gement, simply to force the transfer of a domain name. The right
to use their own name, particularly if the user is a legitimate prior
registrant, should never be completely forsaken when confronted
with overly aggressive intellectual property holders.

Regarding the protection of personal names in the existing system,
our Association understands that there is an immediate need for
new measures of protection against abusive registrations of perso-
nal names. Thus, ABPI supports the adoption of the second
recommendation set forth in the Interim Report, i.e., an amended
scope for the UDRP, to encompass a new and narrow category of
claims brought on the basis of a personality right.
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RUA ITAJOBI, 79 - 01246-010 - SAO PAULO - BRAZIL
PHONE: 55-11-3663-2211 - FAX: 55-11-3663-0469
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Geographical indications, indications of source or
geographical terms

Our Association understands that the geographical indications,
geographical terms and indications of source already eligible for
protection under the Paris Convention, Madrid Agreement,
Lisbon Agreement or the TRIPs Agreement deserve special pro-
tection against bad faith, abusive, misleading or unfair registration
and use as domain names, particularly when such use or registra-
tion is done by third parties, without any bona fide intention or legi-
timacy to use such identifiers in their businesses.

The need to safeguard the interests of the legitimate users of geo-
graphical indications and indications of source seems clear after
the representative selection of domain names covered in the study
from the Federation of Producers Associations of Chateauneuf de
Pape, and the Annexes VI and VII of the Interim Report, with
numerous domain names corresponding to claimed geographical
indications being unduly registered. We found many examples of
the use of a domain name in connection with products which do
not benefit from the geographical indication, as well as attract
Internet users to web sites which do not carry any relationship
with the geographical indication.

However, when this issue is examined not only on the perspective
of the gTLDs, but also with the perspective of the ccTLDs, it
could become extremely delicate and complex. There may be a
need to protect local (Such as “castanha-do-para”) and internatio-
nally known indications (such as “champagne”) on a similar man-
ner. Although the intellectual property protection system does not
make a distinction between the two cases, in the DNS this poses a
problem susceptible of generating conflicts and possible judicial
disputes, reason why it is not premature to address it.

Our Association also understands that disparate national approa-
ches are crucial to the fact that certain names may deserve special
protection in a given country or DNS, but maybe not the same
scope of protection in all Member-Countries. Terms which are pro-
tected in certain jurisdictions may be freely available in others, and
this is why a simple generic exclusion method may not work pro-
perly in this regard, and ABPI agrees that the scope of the UDRP

could be broadened to cover abusive registrations of geographical
indications and indications of source as domain names.

It is our understanding that the creation of local listings and direc-
tories, as well as the participation and assistance of the internatio-
nal organizations involved in the worldwide protection of such
names (such as the Office International de la Vigne et du Vin
(OIV), and the Institut National des Appellations d’Origine
(INAQ) may diminish the problem to a safer level of compliance,
and allow each ccTLD registry to access minimal international
quidelines of protection for these specific identifiers.

Therefore, our Association believes that, although gTLDs should
comply to the international standards of protection already adopted in
most Member-Countries, ccTLD registries might be allowed to limit or
expand their scope of protection on a nationwide basis, depending on
whether a given indication should be protected or not in each country.

Regarding the names of cities, states and municipalities, we belie-
ve that it would be desirable to introduce measures aimed at cur-
bing abusive registrations of such names. National registration
authorities should be responsible for such expansion, as national
authorities should also be allowed to represent a country, city or
state in disputes against abusive domain names corresponding to
administratively recognized regions or municipalities.

Trade names

As already set forth in our previous comments regarding such issue,
ABPI believes that the protection of trade names should also be
included in the DNS, to the maximum extent possible. The scope
of protection for trade names should, in our view, follow the stan-
dards already set forth by the Paris Convention, as it is adopted in
each Member-Country, and we are in favor of an immediate
amendment to the UDRP.

However, as noted in the Interim Report, national laws on protec-
tion of trade names diverge more widely than trademark laws and
trade name protection is not uniformly applied in all countries. As
a result, the legal recognition of trade names under the Paris
Convention could not simply be reflected in the entire domain
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name system. In fact, due to the differing treatment of this issues at
the national level, protective measures through the UDRP may
produce a greater risk of being invalidated at the national level.

We understand that this issue is particularly complex, as there are
already several legitimate holders of trade names whose rights
clash with trademark and domain name owners worldwide. This
is why ABPI believes that additional protection standards regar-
ding trade names should be drafted on a country-by-country basis,
depending on how the protection of trade names under the Paris
Convention is interpreted.

In disputes under the UDRP, particularly when the complainant
and respondent use the ownership of a given trade name as their
main argument, panelists should, somehow, be able to decline to
hear the case or, if possible, handle the dispute based on the law of
both parties’ competent jurisdiction. Otherwise, complainants
should be required to clearly evidence, when initiating a dispute,
that their trade name is inherently distinctive. This extension of the
UDRP would, given the absence of a uniform definition of what
constitutes a trade name, require each panelist to determine whe-
ther a trade name would be eligible for protection.

Whois databases

We avail this opportunity to include a few general comments and
conclusions reiterating our concern regarding the current situation
of the WHOIS searches.

ABPI fully endorses the recommendations from the Interim
Report that each registration authority should provide fully sear-
chable and freely available databases, that furnish complete
WHOIS data from each domain name registrant. It is also sug-
gested to enhance the functionality of some of the existing free
WHOIS databases, as users should be able to conduct a cross-
registry search by name of registrant, and thereby ascertain a pat-
tern of abusive bad faith registrations.

In fact, our goal is to enable means to perform reliable searches
across a plurality of gTLDs and ccTLDs, including all relevant
registrar databases, even using search criteria which are not merely
restricted to an exact domain name. In fact, we suggest that such
new search engine should be administered, supervised or under the
control of WIPO, to guarantee its accuracy and trustworthiness.

We also understand that the administrators of the new gTLDs
which were recently created should not only guarantee access to
free WHOIS database, but also require that registrants should

be fully responsible for inaccurate information provided in the
domain name registration process. Technical and privacy con-
cerns should never be used as an excuse for negligent registries
to operate, or even to overshadow the need of intellectual pro-
perty owners and practitioners for a transparent DNS and
Dispute Resolution System, with reasonable minimal standards
adopted worldwide.

I11. GENERAL COMMENTS

We understand that the amendments suggested by ABPI in order to
enhance the current UDRP could create an intricate legal regimen
that may not be readily understandable by the average Internet user. It
may transform the UDRP from a relatively easy-to-understand process
for participants and panelists to a complicated dispute resolution pro-
cedure which may only be mastered by IP specialists and attorneys.

We understand that the intentions of WIPO and the Internet com-
munity intersect in one point: any changes in the current domain
name system should maintain a level of integrity to keep the
UDRRP as simple and easy-to-use as possible. However, as cybers-
quatting accelerated at an enormous pace, it appears clear to us
that special protection, of any kind, should be guaranteed in the
domain name environment to different categories of distinctive
signs such as INNs, names and acronyms of 1GOs, personal
names, geographical indications and trade names.

ABPI notes that the Interim Report recommends exclusion
mechanisms for most of the identifiers analyzed in this ongoing
consultation process. Since exclusion systems operate effectively in
the trademark world to protect most of these distinctive signs, it
could be an effortlessly alternative in the domain name system.
However, strict exclusion systems may not be totally successful in
the ever-growing Internet community, and we understand that fur-
ther analysis on these issues should now be centered not on the
abuses, but which should be the appropriate measures and procee-
dings to refrain cybersquatting and diminish such problem in the
intellectual property community.

We again would like to congratulate WIPO for its efforts in raising
such discussions, and we look forward to participating again in
future RFCs and discussion panels involving this issue.

Rio de Janeiro, June 6, 2001
Brazilian Association of Intellectual Property - ABPI
José Antonio B. L. Faria Correa - President
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SECAO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO IVAN B. AHLERT

2001

2001

OuUTUBRO

1e 2 (SAO PAULO)

ABDI - 15° Seminério Internacional de Direito de
Informatica e Telecomunicacdes

Local: Hotel Renaissance, Alameda Santos, 2.233, Jardins,
S&o Paulo, SP

Informagdes: Corréa & Conde Comunicacéo

Telefone: (11) 3887-8680

Internet: http://www.abdi.org.br - E-mail: ccorrea@sagesse.com.br

3-7
LIDC - Jornada de estudos

18-20 (ARLINGTON)

AIPLA - Annual Meeting

Local: Crystal Gateway Marriott Hotel, Arlington,
Virginia, U.S.A.

Informagdes: 00xx1 703 415-0780

25-26 (MONTEREY)

CLA - Advanced Topics in Computer and Internet Law
Local: Monterey, California, U.S.A.

Informagdes: Barbara Fieser, 3028 Javier Road, Suite 402,
Fairfax, VA 22031, U.S.A.

Tel.: 00xx1 703 560-7747 / Fax: 00xx1 703 207-7028
E-mail: clanet@aol.com

28.10-1.11 (PALM DESERT)

LES (U.S.A. & CANADA) - Annual Meeting

Local: Marriott Desert Springs, Palm Desert, California, U.S.A.
InformacBes: Mary Johnson, LES Executive Office, 1800
Diagonal Road, Suite 280, Alexandria, Virginia 22314, USA
Tel.: 00xx1 703 836-3106 / Fax: 00xx1 703 836-3107
Internet: http://www.usa-canada.les.org/meetings.html

E-mail: johnsonm@LES.org

NOVEMBRO

5-9 (GENEBRA)
OMPI - Standing Committee on the Law of Patents
(Sixth session)

12-15 (GENEBRA)
OMPI - Working Group on Reform of the Patent
Cooperation Treaty (PCT) First session

14-17 (ROMA)

FICPI - 6th OPEN FORUM

Local: The Cavalieri Hilton Hotel, via Cadlolo, 101, 00136
Rome, Italy

Informagdes: ENIC srl, Congress & Travel Professionals,
Piazza Adua, 1/d, 50123 Firenze, Italy

Tel.: 00xx39-055-260 8941 / Fax: +39-055-260 8948
E-mail: chiara@enic.it

DezEMBRO

5-7 (SAO PAULO)

PRIMEIRA CONFERENCIA PAN-AMERICANA
DA LESI - LICENSING EXECUTIVES SOCIETY
INTERNATIONAL - Intellectual Property Licensing in
Emerging Countries

Local: Renaissance S&o Paulo Hotel, Alameda Santos,
2.233, Jardins, S&o Paulo, SP

Informagdes: Congrex do Brasil,

Av. Presidente Wilson, 164 - 9° andar,

20030-020 - Rio de Janeiro, RJ

Tel.: 55 21 3947-2001 / Fax: 55 21 2509-1492

E-mail: les@congrex.com.br

ESCRITORIOS PROPRIOS ESCRITORIOS PROPRIOS
ARGENTINA ESPANHA
BELGICA HEN N O . MEXICO
CHILE PORTUGAL
CUBA URUGUAI

PATENTESY MARCAS

MARCAS E PATENTES NO EXTERIOR-VIGILANCIA MUNDIAL- MARCA COMUNITARIA- BUSCAS INTERNACIONAIS

ALAMEDA JAU, 1742— 8 ANDAR - SAO PAULO — SP —01420-002 - TEL: (11) 3064-9428 FAX: (11) 3060-8759
henson-co@henson-co.com.br
www.henson-co.com
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PRIMEIRA CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA
LESI - LICENSING EXECUTIVES SOCIETY INTERNATIONAL

5, 6 & 7 de dezembro de 2001
Renaissance Séo Paulo Hotel, Alameda Santos, 2.233, Séo Paulo, SP
NUmero maximo de participantes: 380 pessoas (ndo incluidos acompanhantes)

Programa Técnico

5 DE DEZEMBRO - QUARTA-FEIRA

14h00

Curso de licenciamento
Gabriel Leonardos

Luiz Henrique do Amaral
Fernando Noetinger

6 DE DEZEMBRO - QUINTA-FEIRA

8h45
9h15

9h30

12h30
14h15

Cerimdnia de abertura

Palestra inaugural

Perspectivas para o licenciamento na
América Latina

Peter Dirk Siemsen

Sessao plenaria

Biotecnologia e biodiversidade

Cathryn Cambell, Sonia Barroso e Ignacio O’Farrell
Moderadora: Maria Thereza Wolff

Almogo

Painel A

Licenciamento & Internet: e-commerce,
e-publishing e e-entertainment

Alberto Berton Moreno, Manoel J. Pereira dos
Santos e Gloria Isla del Campo

Moderador: Luiz Henrique do Amaral

Painel B

IndUstria farmacéutica

Nelson Brasil, Francisco Teixeira e Lawrence Welch
Moderadora: Elisabeth Kasznar Fekete

Comité organizador

Gert Egon Dannemann
Gabriel Francisco Leonardos
Raul Hey

Apoio
ABPI
Associagéo Brasileira da Propriedade Intelectual

7 DE DEZEMBRO - SEXTA-FEIRA

8h45  Painel C
Licenciamento em empresas
recém-privatizadas
Josué Mastrodi Neto (Intelig) e um representante
da Comgas
Moderador: Lélio Denicoli Schmidt.

Painel D

Aspectos de legislacGes relativas a contratos
Jose Barreda Moller, Marino Porzio, Juliana Viegas
e Ernesto Cavalier

Moderador: Oscar Becerril

Almoco
Sessao plendria

Assuntos relacionados a globalizacdo
Moderador: Fernando Noetinger

Seis anos de TRIPs, fazendo um balango
Horacio Rangel Ortiz

TRIPs: existem aspectos a serem renegociados?
Adrian Otten

OMC: retrospectiva de decisdes e

painéis pendentes

Otto B. Licks

ALCA e a propriedade intelectual
Istvan Kasznar

Comentarios finais
O futuro do licenciamento apds TRIPs e ALCA
Luiz Leonardos

Jantar de encerramento
Sociedade Hipica de Séo Paulo

12h00
13h45

17h45

20h30

Informagdes
Congrex do Brasil

Av. Presidente Wilson, 164 - 9° andar
20030-020, Rio de Janeiro, R

Tel.: 55 21 3947 2001, Fax: 55 21 2509 1492
E-mail: les@congrex.com.br
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Associacao Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

Agentes Associados (em 26 de setembro de 2001)

A. Moura Barreto

Adahir de Mattos Marcellino

Advocacia Pietro Ariboni S/C Ltda.

Agéncia Moderna de Marcas e Patentes Ltda.

Agustinho Fernandes Dias da Silva

Alberto Jerénimo Guerra Neto

Alberto Luis Camelier da Silva

Alcion Bubniak

Alexander Baptista Corréa

Alexandre do Nascimento Souza

Alexandre Ferreira

Alexandre Fukuda Yamashita

Alexandre Peixoto Lobato Maia

Alicia Kristina Daniel Shores

Alvaro Cavalcanti de Jardim Sayao

Alvaro Loureiro Oliveira

Ana Lucia de Sousa Borda

Ana Meri Estevam Lopes

Ana Paula Santos Celidonio

Ana Raquel Colacino Selvaggi

Andrade & Silva Assessoria em Propriedade Industrial
e Intelectual

André Luiz Souza Alvarez

Andréa Gama Possinhas

Andréa Ricci

Antenor Barbosa dos Santos Junior

Antonella Carminatti

Antonio Buiar

Antonio Ferro Ricci

Antdnio Mauricio Pedras Arnaud

Antonio Weber Natividade Milagre

Araripe & Associados

Archimedes Paranhos

Arménio dos Santos Evangelista

Attilio José Gorine

Aureolino Pinto das Neves

Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda.

Bortolo Bazzon

Brasil Sul Marcas e Patentes S/C Ltda.

Britania Marcas e Patentes S/C Ltda.

Busco Marcas e Patentes

Carla Tiedemann da Cunha Barreto

Carlos Cezar Cordeiro Pires

Carlos Henrigue de Carvalho Frées

Claudia Luna Guimaraes

Clatdia Maria Zeraik

Claudio Marcelo Szabas

Claudio Roberto Barbosa

Claudio Sampaio Portela

Cleyta Maria de Andrade Ramalho de Moraes

Cloris Maria Pereira Guerra

Cl6vis Vassimon Jr.

Cometa Marcas e Patentes S/C Ltda.

Custodio Afonso Torres de Almeida

Custodio Cabral de Aimeida

Custodio de Almeida & Cia.

Daniela Thompson dos Santos

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

David do Nascimento Advogados Associados S/C

David Merrylees

Débbie José Jorge

Deborah Portilho

Denis Allan Daniel

Denise Leite de Oliveira Dale

Devinir Benedito Ramos de Moraes

Eder Martini Lopes

Edson Diogo de Oliveira

Eduardo Colonna Rosman

Eduardo da Gama Camara Junior

Eduardo Magalhdes Machado

Eduardo Paranhos Montenegro

Elgem Alves Gouvea Filho

Eliana Jodas Cioruci
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