Resolugdao n° 20

Indenizacgao por Violagao a Direitos de Propriedade Industrial

Acolhendo a recomendacgao formulada pelo Grupo de Trabalho que examinou o assunto,
em 17 de janeiro de 2002 o Comité Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram a
Resolugao abaixo transcrita.

Assunto: Infragoes a Direitos de propriedade Industrial - Anteprojeto de lei para Majoragao da Indenizagao
Devida e Ampliagao dos Critérios de Calculo Existentes.

Considerando que:

a) a ABPI analisou a indenizagao cabivel pelas infragdes aos direitos de propriedade industrial
no bojo da sua Resolugao nr. 3, aprovada em 27 de Janeiro de 2000;

b) tal Resolugao sugeriu que o infrator que tenha agido com dolo ou culpa fique sujeito ao
pagamento de uma indenizagao correspondente no minimo a 3 (trés) vezes o valor resultante

da aplicagao dos critérios legais contidos no art. 210 da Lei 9.279/96;

c) esta recomendagao nao pbdde ser incorporada aos projetos de lei que tramitaram na Camara
dos Deputados,

a ABPI - Associagao Brasileira da Propriedade Intelectual firma a presente resolugao para o fim
de recomendar que a matéria seja regulada pelo legislador, sugerindo para tanto o seguinte
anteprojeto de lei:

ANTEPROJETO DE LEI

Dispde sobre a indenizagao cabivel por infragdes aos direitos de Propriedade Industrial

Art. 10. O art. 208 da Lei 9.279/96 passa a vigorar com nova redacao e acrescido de um
paragrafo unico, a saber:



"Art. 208. Nos casos de violag&o ao direito de propriedade industrial, a indenizacéo sera
majorada entre 3 (trés) e 10 (dez) vezes o valor determinado pelos critérios previstos nos
incisos e no paragrafo unico do art. 210, de forma a prevenir a reincidéncia do réu no ilicito".

"Paragrafo Unico. Nos crimes de ac&o privada, o pagamento da indenizagéo prevista nos arts.
208 e 210 acarreta a renuncia ao direito de queixa ou a aceitagéo do perdao, extinguindo a
punibilidade".

Art. 20. O art. 210 da Lei 9.279/96 passa a vigorar acrescido do seguinte paragrafo unico:

"Paragrafo Unico. N&o se conhecendo a exata extensdo das perdas e danos, pagara o autor da
violagao o valor de 3 (trés) mil unidades de cada bem produzido ou servigo prestado com
utilizacéo do direito violado, além dos apreendidos, podendo o juiz majorar este montante
levando em consideracao a situagao econdmica do infrator e a natureza do produto ou servigo".

JUSTIFICATIVA:

A pirataria de marcas e patentes é um grave problema que tem afetado titulares de direitos de
propriedade industrial, consumidores e autoridades fazendarias, pois lesa direitos de terceiros,
induz os consumidores a erro e confusao e diminui a arrecadacao do Fisco. Para combaté-la
eficazmente, urge aperfeicoar os dispositivos para tanto existentes, sujeitando o infrator a
indenizacdes mais pesadas.

A atual redacao do art. 208 da Lei 9.279/96 é redundante em relagéo ao art. 210 da mesma lei.
Este dispositivo, ao seu turno, equipara o infrator que dolosamente pratica atos de concorréncia
desleal e violacao de direitos de Propriedade Industrial aquele que licitamente obteve uma
licenga regular de uso da marca ou patente (vide respectivo inciso Ill). De modo a desestimular
a pratica da infragao, este anteprojeto procura sujeitar o infrator ao pagamento de uma
indenizagao superior aos royalties que seriam pagos pelo licenciado regular.

Como contrapartida a majoragao da indenizagao devida pelo infrator, o anteprojeto contempla a
extingdo da pena privativa de liberdade e demais sanc¢des penais, na hipétese de pagamento
das perdas e danos. Esta medida adequa-se ao disposto no art. 107, V, do Cdédigo Penal e esta
em sintonia com a moderna Politica Criminal, como exemplificam o art. 74, paragrafo unico, da
Lei 9.099/95 e o art. 34 da Lei 9.249/95 .

Por outro lado, o art. 210 da Lei 9.279/96 ressente-se da falta de uma presuncao legal que
permita balizar o calculo da indenizacio na falta da quantidade efetiva dos bens que foram
objeto de contrafagao ou concorréncia desleal. O presente anteprojeto objetiva dotar a Lei
9.279/96 de um dispositivo similar ao contido no art. 103, paragrafo unico, da Lei de Direitos
Autorais (9.610/96) .



Rio de Janeiro, 17 de Janeiro de 2002.
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Presidente



