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1 ¢ Introducéo

E notério que o Brasil ¢ um dos paises mais problematicos do mundo em matéria de falsificacdo. Com
14.691 quilémetros de fronteiras, 7.491 quilémetros de linha de costa e com um enorme mercado
consumidor, o Brasil tornou-se uma rota natural e destino final de produtos falsificados oriundos da
Asia e da India.

Se produzidas internacionalmente, as falsificacées chegam ao Brasil pelas mais variadas rotas, que
terminam em portos como Santos, Paranagud, Rio Grande, ltajai, ltaguai, Vitéria, Suape, Fortaleza,
Manaus, Macapd, dentre outros portos secos e aeroportos.

Com o aumento das medidas repressivas de fronteira conduzidas pelas autoridades brasileiras, ou-
tras rotas envolvendo paises como Panamd, Chile, Argentina e Uruguai passaram a ser utilizadas.
Nesses casos, o Paraguai continua sendo o intermedidrio, tendo o Brasil como destinatario final das
falsificacoes.

Em via reversa, se fabricados no Brasil, grande parte dos produtos falsificados séo destinados ao con-
sumo nacional e o restante é exportado para outros paises da América do Sul.
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Como se v&, independentemente de sua origem, a imensa maioria dos produtos falsificados é con-
sumida no Brasil, que acabou por se tornar um dos maiores mercados de consumo da falsificacéo.

De cada 10 consumidores brasileiros, 7 sempre compram ou j& compraram algum produto pirata e
90% afirmam que preferem esses artigos em razéo do preco mais baixo. Somente 65% dos entrevis-
tados sabem diferenciar o original da cépia.

2 » Medidas de fronteira

O comando legal contido no art. 198, da Lei n° 9.279/96, faculta as autoridades alfandegdrias a
apreenderem, ex officio, ou a requerimento do interessado’, produtos assinalados com marcas falsifi-
cadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicacdo de procedéncia.

A esséncia do art. 198 tem amparo legal no art. 9°, da CUP - Convencéo da Unido de Paris, que em
sua redagdo, impde que os produtos ilicitamente assinalados com marca de fébrica e de comércio ov,
ainda, com nome comercial, sejam apreendidos pelas autoridades competentes.

Por sua vez, o teor do art. 9° da CUP, foi introduzido no art. 51 do Acordo TRIPS (Trade Related As-
pects of Intellectual Property Rights), passando a constituir mais um importante dispositivo de combate
as importagdes de produtos contrafeitos.

Tal dispositivo tem por objeto neutralizar mais uma fonte de produtos contrafeitos. Isso, pois, além
dos produtos nacionais assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou contendo falsa
indicagdo de procedéncia, o legislador procurou classificar como ilicitos, também, produtos contendo
as mesmas caracteristicas, mas, porém, de fabricagdo estrangeira, introduzidos no pafs por meio de
importacdo.

A legislacao especifica emanada da Secretaria da Receita Federal (Decreto n° 6.759/2009) confere a
prerrogativa aos fiscais alfandegdrios de reter a mercadoria suspeita até a conclusdo do procedimento
de fiscalizagdo, de forma que o titular do direito violado possa tomar as medidas legais para manter
a apreensdo dos produtos ilegais, possibilitando, em paralelo, que o importador justifique e comprove
a legalidade da mercadoria.

Além disso, o Decreto acima determina que todas as situacdes de ilegalidade, seja na importacao
ou na exportacdo, demandam procedimentos automdticos das autoridades alfandegdrias. O préprio
art. 689, inciso VI, do referido Decreto?, contém regra que determina o perdimento de mercadoria
estrangeira que apresente caracteristica essencial falsificada ou adulterada, cuja existéncia impeca
ou dificulte sua identificagéo, ainda que ndo haja qualquer questéo tributdria ou cambial envolvida.

! Como interessado entende-se o proprietdrio da marca falsificada, alterada ou imitada ou de marca que tenha sido alvo
de falsa indicagdo de procedéncia. Sobre tal conceito, vale observar a regra contida no item 2, do artigo 10, da CUP, que
assim dispde: Art. 10 - 2) Serd, em qualquer caso, reconhecido como parte interessada, quer seja pessoa fisica ou juridica,
o produtor, fabricante ou comerciante empenhado na producéo, fabricacéo ou comércio desse produto e estabelecido quer
na localidade falsamente indicada como lugar de procedéncia, quer na regido em que essa localidade estiver situada, quer
no pafs falsamente indicado ou no pafs em que se fizer uso da falsa indicagéo de procedéncia.

2 Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria (Decreto-Lei n. 37/66, artigo 105 inciso VIII, e Decreto-Lei n. 1.455/76, ar-
tigo 23, IV, e pardgrafo Unico): VIII - estrangeira que apresente caracteristica essencial falsificada ou adulterada., que impeca

ou dificulte sua identificacdo, ainda que a falsificacdo ou a adulteragéo néo influa no seu tratamento tributdrio ou cambial.
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Mesmo com as deficiéncias ainda existentes no Regulamento Aduaneiro (que néo incorporou o de-
talhamento de normas e procedimentos presentes na legislacd@o estrangeira — Lanhan Act, por exem-
plo), a efetividade do art. 198, da Lei n® 9.279/96 é frequentemente alcancada na medida em que
as préprias autoridades alfandegdrias fazem o possivel para sanar tais deficiéncias, aplicando, pois,
os procedimentos utilizados nos demais casos. E o caso das milhares de retencées realizadas regu-
larmente pelas autoridades alfandegérias dos portos, aeroportos e portos secos brasileiros desde a

década de 1990.

Diante de suspeita de importacéo ilegal de produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas
ou imitadas ou que apresentem falsa indicacéo de procedéncia, as autoridades alfandegdrias retém a
mercadoria contrafeita, intimando o importador a apresentar documentos que comprovem a licenca
para a importacdo da referida mercadoria.

No caso de apresentacéo de comprovacéo inequivoca, a exigéncia é sanada, sendo a mercadoria
desembaracada e, posteriormente liberada ao importador.

Ao contrdrio, se ndo for comprovada a origem licita dos produtos por parte do importador, a merca-
doria fica entdo retida por mais 10 dias Uteis (renovéveis pelo mesmo periodo) a fim de que o fitular
do direito supostamente violado possa apresentar as justificativas para a apreensdo do material.

Caso confirmada a ilegalidade, a perda dos bens, in casu, por ndo ser amparada em auséncia ou
irregularidade no recolhimento de imposto devido & UniGo, mas sim em violacdo de propriedade de
bem mével imaterial, ocorre em favor do fitular do direito violado sendo, portanto, descabido o leildo
dos bens apreendidos por parte da Receita Federal.

Em algumas hipéteses, porém, pode acontecer de ser aplicada a pena de perdimento & mercadoria
apreendida. Nesses casos, a autoridade alfandegéria poderd aplicar as regras constantes do artigo
803 do Decreto n° 6.759/2009, dentre as quais estd a pena de destruicdo e /ou inutilizacdo dos
produtos.

A possibilidade de destruicéo determinada em procedimento administrativo decorre da auséncia de
um procedimento padrédo entre as Unidades da Receita Federal, o que, em certos casos, pode oca-
sionar decisdes conflitantes se o assunto for submetido concomitantemente & apreciacdo do poder
judicidrio.

Quando notificado o titular do direito a promover em juizo as acdes cabiveis para a manutencdo da
apreensdo, conforme estabelece o dispositivo inscrito no artigo 606, do Decreto n° 6.759/2009, serdo
cabiveis acées civeis e criminais para a defesa de seus inferesses.
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Por fim, conforme se depreende da simples leitura do art. 198, sua abrangéncia limita-se & esfera das
marcas registradas, ndo englobando, assim, os produtos protegidos por patente, modelo de utilidade,
desenho industrial, direito autoral ou, ainda, se estiver caracterizada a simples prética de concorréncia
desleal.

Assim, apesar de o artigo 198, da Lei de Propriedade Industrial limitar a abrangéncia do procedi-
mento & esfera das marcas registradas e dos direitos autorais, dependendo da situacdo especifica
e, levando em consideracdo os demais dispositivos do Regulamento Aduaneiro, talvez seja possivel
aplicar o mesmo procedimento aos demais direitos de propriedade industrial, quais sejam as patentes,
os modelos de utilidade os desenhos industriais, ou, ainda, se estiver caracterizada a simples pratica
de concorréncia desleal, especialmente quando os casos sob andlise forem de menor complexidade.

Em casos complexos, em que n&o haja condigdes de aplicagdo analégica dos dispositivos constantes
da Legislacdo Aduaneira, a solucéo seria a apresentacéo da notificacdo ao titular do direito violado,
objetivando o ajuizamento de alguma das acées judiciais cabiveis para a apreenséo da mercadoria.

3 * Medidas criminais

O sistema juridico brasileiro oferece uma série de alternativas para que o titular faca valer seus direitos
de propriedade intelectual contra infratores. O primeiro destaque deve ser dado ao artigo 207 da Lei
da Propriedade Industrial, que prevé que, independentemente da acéo criminal, o prejudicado poderd
intentar as acées civeis que entender cabiveis. Tal sistema bipartite tem como premissa a inafastabi-
lidade do controle jurisdicional e permite, portanto, que medidas civeis e criminais sejam propostas
conjunta ou sucessivamente, respeitados os respectivos prazos prescricionais.

Sob o ponto de vista do direito penal, a Lei da Propriedade Industrial tipifica em seus artigos 183 a 195
as condutas caracterizadas como crimes contra as marcas, patentes, desenhos industriais, indicacées
geogrdficas e ainda o crime de concorréncia desleal. Na pratica, vimos que as penas previstas para
tais crimes sGo madicas e desincentivam a continuidade da persecucdo penal, ressalvada a hipétese
de infratores mais robustos e/ou reincidentes, em relacdo aos quais o processo penal tem maiores
perspectivas de éxito, muitas vezes combinado com a respectiva acéo civel.

Cendrio um pouco menos desolador se d4d em relacdo ao crime contra direito de autor, previsto nos
artigos 184 e seguintes do Cédigo Penal. Este, diferentemente de todos os demais acima elencados,
possui penas mais elevadas para a hipétese de ter sido o crime praticado com intuito de lucro, além
de constituir hipétese de acdo penal piblica, novamente em contrapartida aos demais, em que se
procede mediante queixa. Ainda assim, na prdtica hd pouca efetividade na persecucéo penal pro-
priamente dita.

Diante desse cendrio, a opgdo adotada pela maioria dos fitulares é investir na cessacao do ilicito e/
ou no estrangulamento financeiro dos infratores através do requerimento de instauracéo de inquéritos
para investigacdes e realizacéo de medidas policiais de busca e apreenséo.

Tal atuac@o proativa das autoridades se justifica ndo somente por se tratar flagrante delito, mas tam-
bém pelo concurso de crimes, j@ que a conduta dos infratores invariavelmente se adequa a outros
tipos penais tais como contrabando (em se tratando de mercadorias provenientes do exterior), organi-
zacdo criminosa, crimes contra as relacdes de consumo e fraude no comércio.

Nesse senfido, mostra-se importantissima a cooperacdo cada vez maior entre as autoridades com-
petentes, sendo instrumental a atuacéo da Receita Federal, através das Divisées de Represséo ao
Contrabando e Descaminho (DIREP) que atuam em parceria com delegacias de policias locais e
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outros érgéos de defesa do consumidor na represséo da contrafacéo nas ruas — a chamada “zona
secunddria” em adicdo & “zona primdria” consubstanciada no controle alfandegdrio j¢ detalhado no

presente ensaio.

4 « Medidas civeis

Sa@o empregadas quando a intencdo do fitular do direito violado é obter a reparacéo pelos danos
sofridos com a fabricacéo, importacéo, distribuicéo ou venda de mercadorias falsificadas ou que
infrinjom algum dos direitos descritos acima.

As acdes civeis visam basicamente a apuracéo dos danos morais e patrimoniais ocasionados com a
importacdo de produtos falsificados ou demais atividades que violem o direito de propriedade inte-
lectual.

Caso seja concedido pedido de tutela antecedente em favor do titular, sGo apreendidos os produtos
falsificados e é determinado que o infrator se abstenha de cometer qualquer ato que viole direitos de
propriedade intelectual do titular no futuro.

Além disso, tais acdes podem ser utilizadas para a aplicacéo de pesadas multas cominatérias pelo
descumprimento da deciséo judicial.

5 ¢ O futuro da protecéo dos ativos de Propriedade Intelectual

Tal qual intmeras outras dreas do direito, a Propriedade Industrial estd em constante mudanca, sem-
pre suscetivel & influéncia das inovacdes tecnoldgicas mais atuais. Neste contexto, uma peculiaridade
relacionada &s iniciativas voltadas & protecdo destes ativos intangiveis é que, apesar da necessidade
de adequacdo aos novos desafios, as velhas ferramentas de combate dificilmente se tornam obsoletas.

E isso pode ser facilmente constatado em uma breve caminhada pela regido central de qualquer gran-
de cidade brasileira, uma vez que, ndo obstante o surgimento do comércio on-line de artigos contra-
feitos, praticamente todo grande centro ainda enfrenta o problema da venda de artigos falsificados e/
ou contrabandeados pelas suas ruas, por meio do velho e conhecido “comércio popular”, conhecido
comumente como “camel®”.

Da mesma forma, a chegada dos sites internacionais de vendas por atacado, por meio dos quais qual-
quer cidaddo comum pode fazer as vezes de um grande operador de comércio exterior, sem precisar
se preocupar sequer com as infrincadas questées logisticas, ndo colocou fim & fabricacdo local de
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produtos piratas, que ocorre em indmeras regides do pais, aproveitando-se da vocacéo fabril desta e
daquela cidade, muito menos fez diminuir o gigantesco fluxo de contéineres abarrotados de produtos
ilegais, que sobrecarregam os canais portudrios nacionais, colocando em cheque a estrutura fiscali-
zatéria das sempre incansdveis autoridades.

Também néo se pode ignorar a transformacéo dos portais das grandes lojas nos funcionais
marketplaces, que, se por um lado decentralizaram os canais de venda, permitindo que o pequeno
fabricante/comerciante acessasse um puUblico antes inimagindvel, viabilizando a ampliacéo (e por
que ndo dizer a sobrevivéncia?) destes negdcios, por outro concedeu aos seus usudrios acesso a um
verdadeiro entreposto de produtos piratas, agravado pelo fato de, nestes casos, o cliente ndo poder
avaliar a autenticidade do produto com seus préprios olhos.

Felizmente, os titulares destes direitos, bem como seus operadores, t¢m contado cada vez mais com
a sensibilidade e apoio dos entes pUblicos e privados, tanto pelo suporte na realizacéo de operacées
ostensivas, inimagindveis de serem realizadas sem o apoio da forca Estatal, como pelas iniciativas das
plataformas digitais, que cada vez mais disponibilizam ferramentas para auxiliar no enfrentamento
deste grave problema que abala severamente a cadeia produtiva nacional, ceifando empregos, apla-
cando a arrecadacéo de impostos, impactando no desenvolvimento do empresariado local e, o mais
grave, colocando em risco a sadde e integridade do consumidor.

Diante deste cendrio, cumpre aos operadores do direito estarem atentos a estas inovacées, atualizan-
do-se em tempo real para sempre dispor de uma boa solucdo aos crescentes desafios que lhes séo
apresentados.




