


EDITORIAL

Caros leitores,

E com grande satisfacdo que o Instituto Dannemann Siemsen (IDS) publica a terceira edicdo de seu Anuario
de Jurisprudéncia, com comentarios sobre uma selecdo de importantes decisGes judiciais brasileiras na area
de Propriedade Intelectual (PI), proferidas ao longo de 2023. Parte dos projetos que o IDS vem desenvolvendo,
esta edi¢cdo do Anuario de Jurisprudéncia do IDS conta com a colaboracdo de diversos profissionais renoma-
dos em suas areas de atuacdo e tem como objetivo contribuir para a discussdo dos precedentes judiciais
brasileiros na area de PI.

Estaedicdo comenta decisfes relevantes nas dreas de patentes, marcas, direitos autorais, concorréncia desleal,
bem como questdes envolvendo direito civil, direito processual civil e direito empresarial. Os curadores do pro-
jeto procuraram selecionar as decisdes com base narelevdnciajuridica das questdes abordadas, nadiversidade
de temas, na novidade da discussdo e no impacto para a sociedade. Em sua maioria, privilegiou-se a selecdo de
decisdes colegiadas dos tribunais superiores, mas também foram selecionadas decisGes monocraticas e deci-
s@es de tribunais inferiores para serem comentadas, em razdo da importdncia do tema abordado.

No dmbito do direito de patente, sdo discutidas diversas questdes, como a controvérsia sobre a violacdo de
patente de segundo uso médico por skinny labeling; a interpretacdo do prazo para depdésito de pedido de
divisdo de patente; e a inexisténcia do direito a indenizacdo por violagdo de patente antes da concessdo do
direito de propriedade industrial pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Na drea do direito de marca, é analisada a controvérsia sobre o nome de um empreendimento imobilidrio e
sua coexisténcia com uma marca homonima de uma revista famosa. Também é debatida uma decisdo sobre
marca notoriamente conhecida.

No que diz respeito a concorréncia desleal, sdo discutidos temas como a responsabilidade civil na propa-
ganda comparativa ofensiva e a compra de palavra-chave com nome de empresa concorrente para anuncio
patrocinado em um mecanismo de busca virtual. Também é analisado o uso de expressdes exageradas em
anuncios publicitarios, pratica conhecida como “puffing”.

Com relacdo aos direitos autorais, discute-se a responsabilidade solidaria de uma empresa de publicidade
por poesias reproduzidas sem autorizacdo em anuncios, bem como se o clipping pago de noticias se enqua-
dra nas regras de limitacBes aos direitos autorais. Além disso, é feito um comentario acerca de importante
decisdo proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a competéncia da Justica Federal para julgar
casos de violacdo transnacional de direitos autorais.

Concernente ao direito processual civil, é discutido um caso de penhora de bens de terceiros vinculados ao
mesmo grupo econémico da empresa executada.

Estaobrareflete a missdo do IDS de promover o estudo da propriedade intelectual e fomentar o debate sobre
o assunto. O IDS agradece a todos os envolvidos na elaboracdo e publicacdo desta obra e deseja a todos uma
excelente leitura!

Cordialmente,

Filipe Fonteles Cabral, Felipe Dannemann Lundgren, Rafael Dias de Lima
e Patricia Carvalho da Rocha Porto
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COMENTARIOS DE DECISOES JUDICIAIS PROFERIDAS NO BRASIL
NA AREA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ANO DE 2023

INDICE DAS DECISOES:

Direito de Patente

«Caso 01 (TJ/R) - Procedimento Comum n° 0875986-16.2023.8.19.0001) ccccceeeeeereececcescnccscessn P. 06
Area do Direito: Direito de Patente
Tema: Patente. Infracdo de patente de segundo uso médico; skinny label.
Autor: Bernardo Marinho Alexandre

«Case 02 (ST) - Recurso Especial N°2.001.226/RS) «.cceurreeeieieieieieieiecececececacecacacacaceceses P. 09
Area do Direito: Direito de Patente
Tema: Acdo de violagdo de patente. Acdo judicial ajuizada antes da concessdo da patente pelo INPI. Clausula que condi-
cionaaindenizacdo a concessdo da patente.
Autores: Eduardo da Gama Camara Junior, Natalia Barzilai e Ana Luiza Reis de Oliveira Brito

«Caso 03 (TRF2-Apelagdo n°5103112-90.2021.4.02.5101) ........ccceeuueunennrenreneeneenesnesnennnenns P. 12
Area do Direito: Direito de Patente
Tema: Patente. Pedido de divisdo. Fim do exame.
Autores: Mauricio Teixeira Desiderio e Bernardo Marinho Alexandre

Direito de Marca

+Caso 04 (ST) - Recurso Especial n°1.874.635/R))
Areas do Direito: Direito de Marca/ Concorréncia Desleal
Tema: Violacdo de marca. Uso para identificar edificios e empreendimentos imobilidarios. Natureza ndo comercial.
Autor: Felipe Dannemann Lundgren

+Caso 05 (ST) - Recurso Especial N®1.994.997/PE).....ccuiieiiiiiiiiniineineineeneceeceseescescenceneesP. 17
Area do Direito: Direito de Marca
Tema: Marcas notoriamente conhecidas. Artigo 6 bis e artigo 6 bis (3) da Convencdo de Paris. Prescricdo associada a ma-fé.
Autor: Rafael Atab

Concorréncia Desleal

+Caso 06 (ST) - Agint nos EDcl no Recurso Especial Nn®1.770.411/R))...cccvieieiieinennenennennnena P 22
Areas do Direito: Concorréncia Desleal / Responsabilidade Civil
Tema: Propaganda comparativa ofensiva. Caracterizacdo de concorréncia desleal. Inexisténcia de violagdo de marca
registrada. Impossibilidade de reconhecimento de dano material in re ipsa sem previsdo legal. Necessidade de compro-
vacdo do dano efetivo.
Autoras: Ana Carolina Lee B. del Bianco e Marina Inés Fuzita Karakanian

«Caso 07 (ST) - Recurso Especial n®2.032.932/5P).......ccccueiiuiinniiinnneenecenneeenceenecenneeenenes P. 25
Area do Direito: Concorréncia Desleal
Tema: Nome empresarial. Uso indevido. Palavra-chave. Mecanismo de pesquisa. Clientela. Desvio. Concorréncia desleal.
Autora: Fernanda Salomdo Mascarenhas

«Caso 08 (ST) - Recurso Especial N® 1.759.745/SP) .....cuiuiuiiiiieieiiiieeieneeeeencneeececacncneneess P. 28
Area do Direito: Concorréncia Desleal
Tema: Pratica de concorréncia desleal. Uso dos termos publicitarios “o melhor em tudo o que faz” e “o ketchup mais
vendido do mundo”.
Autor: Rafael Dias de Lima



Direito Autoral

«Caso 09 (ST) - Recurso Especial n°®1.736.786/SP)
Area do Direito: Direito Autoral
Tema: Solidariedade passiva em poesia reproduzida sem autorizacdo por propaganda.
Autores: Rodrigo de Assis Torres e Fernando de Assis Torres

teeeeeetcacacteneseressanansnsnsncnsnsncnsncasacsesesnsnsnsns P.32

«Caso 10 (ST) - Recurso Especial n° 2.008.122/SP)
Area do Direito: Direito Autoral
Tema: Direito Autoral. Responsabilidade Civil. Clipping de noticias. Auséncia de Autorizacdo. Ilicitude. Danos Patrimo-
niais Configurados. Danos Morais. llegitimidade.
Autora: Patricia Carvalho da Rocha Porto

+Caso 11 (STF - Recurso Extraordinario N°702.362/RS)......cccevererurnrernrenecacacasesesscecesasaseseses P. 39
Area do Direito: Direito Autoral
Tema: Direito Autoral. Direito Constitucional. Direito Penal e Processo Penal. Reproducdo llegal de CDs e DVDs. Transna-
cionalidade do delito. Definicdo de competéncia.
Autoras: Patricia Carvalho da Rocha Porto e Jade Seiblitz

Direito Processual Civil

«Caso 12 (ST) - Recurso Especial n°1.864.620/SP)
Areas do Direito: Direito Processual Civil
Tema: Direito Processual Civil. Cumprimento de sentenca. Penhora. Embargos de terceiro. Mesmo grupo econdémico do réu.
Incidente de desconsideracdo da personalidade juridica. Procedimentos distintos que se aplicam.
Autor: Caio Richa






(T)/R) - PROCEDIMENTO COMUM
B N°0875986-16.2023.8.19.0001)

I-" CASO 01

MEDICAMENTO GENERICO INFRINGE PATENTE DE SEGUNDO USO MEDICO, APESAR DO SKINNY LABEL.
Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro. A¢do indenizatéria e inibitéria n® 0875986-16.2023.8.19.0001. Pri-
meira Vara Empresarial da Comarca da Capital. Juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, decisdo singular. Primeira
Instancia. Julgado em 29 de setembro de 2023.

Autor: Bernardo Marinho Alexandre
Area do Direito: Direito de Patente
Tema: Patente. Infracdo de patente de segundo uso médico. Skinny label.

Ementa/Resumo

Sentenca condenando a SUN PHARMA a se abster de explorar medicamento genérico/similar contendo
esilato de nintedanibe, que pode ser utilizado para tratar ou prevenir fibrose pulmonar idiopatica, du-
rante a vigéncia da patente Pl0519370-2, bem como a indenizar a BOEHRINGER pelos prejuizos sofridos
em decorréncia da exploracdo ilegal do referido medicamento.

Ojuizode primeiro grau,além de rejeitar o argumento da prejudicialidade externa, entendeu que o me-
dicamento genérico/similar da SUN PHARMA, por conter esilato de nintedanibe e poder ser utilizado
no tratamento da fibrose pulmonar idiopatica, atende a ambos os critérios para configurar infracdo a
referida patente de segundo uso. O juizo de primeiro grau também esclareceu que: (i) a retirada da indi-
cacdo para o tratamento da fibrose pulmonaridiopatica da bula (skinny label) é ilegal; e (ii) mesmo que
ndo fosse, 0 medicamento viola a patente Pl0519370-2, pois ainda pode ser usado para tratar a fibrose
pulmonaridiopatica.

Breve historico dalide

Em 29 de novembro de 2021,a Sun Farmacéutica do Brasil Ltda-ou seja, a afiliada brasileira da Sun Pharma-obteve
registro sanitario para medicamento genérico e similar tendo o medicamento Ofev (nintedanibe) como refe-
réncia para o tratamento, entre outros, da fibrose pulmonar idiopatica.

No Brasil, a Boehringer Ingelheim do Brasil Quimica e Farmacéutica Ltda. é titular do registro sanitario e
comercializa o medicamento Ofev.

Em agosto de 2022, a Sun Farmacéutica do Brasil Ltda. comegou a explorar o referido medicamento gené-
rico, mesmo ciente de que as secretarias estaduais e municipais de salde o utilizariam no tratamento da
fibrose pulmonar idiopatica.

Em 15 de maio de 2023 - ou seja, seis dias depois que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
proferiu decisdo de deferimento para o pedido de patente n° Pl0519370-2-a Sun Farmacéutica do Brasil Ltda
retirou a indicacdo de fibrose pulmonar idiopatica da bula de seu medicamento genérico.

Essa alteracdo de bula viola a Lei Federal n® 9.787/1999, que regula os medicamentos genéricos no Brasil,
uma vez que essa lei estabelece que um medicamento genérico deve “ter a mesma(...) indicagdo terapéutica
de seu medicamento de referéncia” e, portanto, ndo autoriza o skinny label.



Em 13 de junho de 2023, apds um longo processo administrativo de exame com a intervencdo da Sun Far-
macéutica do Brasil Ltda., o INPI concedeu a patente n° Pl0519370-2, de propriedade da Boehringer Ingelheim
International Gmbh.

Areivindicacdo dareferida patente define o uso do nilotinibe para a fabricacdo de um medicamento para o
tratamento da fibrose pulmonar idiopatica. Por esse motivo, essa patente confere a Boehringer Ingelheim In-
ternational Gmbh exclusividade até 21 de dezembro de 2025 para explorar medicamento a base de nilotinibe
que pode ser usado para tratar a fibrose pulmonar idiopatica.

No Brasil, as invencdes de segundo uso médico sdo objeto de patente desde 1997, quando a atual Lei de PI -
Lei Federal n®9.276/1996 - entrou em vigor.

De acordo com as regras atuais do INPI, deve-se reivindicar uma invencdo de segundo uso médico no for-
mato do tipo suico, ou seja, uso do composto X para a fabricagdo de um medicamento para o tratamento da
doencay.

A controvérsia e a relevancia do tema

No mesmo dia em que o INPI emitiu a patente Pl0519370-2, a Boehringer Ingelheim International Gmbh en-
trou com uma acdo indenizatoéria e inibitdéria contra a Sun Farmacéutica do Brasil Ltda com pedido de tutela
de urgéncia perante o Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro (TJ/R)).

Em sua contestacdo, a Sun Farmacéutica do Brasil Ltda apresentou os dois principais argumentos de ndo-
-infragdo:

« Skinnylabeling. ASun Farmacéutica do Brasil Ltda. retirou aindicacdo de fibrose pulmonaridiopatica
da bula. Se um medicamento genérico ndo tiver uma indica¢do patenteada de segundo uso na bula, ndo
havera infracdo da patente de segundo uso; e

- Areferida patente seria invalida por falta de novidade ou atividade inventiva.
0O segundo argumento de ndo-infracdo é irrelevante porque:

« A Sun Farmacéutica do Brasil Ltda. ajuizou a¢do de nulidade contra essa patente perante a Justica
Federal do Rio de Janeiro. Por esse motivo, a suposta invalidade da patente ndo pode ser arguida perante
dois juizos diferentes devido ao risco de decisdes contraditdrias; e

- Alei brasileira estabelece um sistema duplo para litigios de patentes: (1) qualquer acdo judicial que
busque ainvalidacdo de uma patente deve ser ajuizada perante a justica federal, umavez que o INPI deve
participar; e (2) uma agdo de violacdo de patente é processada e decidida pela justica estadual quando o
infrator em potencial ndo é uma entidade federal.

Por esse motivo, a controvérsia do caso é se o skinny labelling - ou seja, a exclusdo daindicacdo de fibrose pul-
monar idiopatica da bula - é ou ndo suficiente para evitar que a o medicamento genérico da Sun Farmacéutica
do Brasil Ltda infrinja a patente brasileira n° Plo519370-2.

O resultado da acdo judicial tera um impacto relevante no campo farmacéutico, pois estabelecerda um pre-
cedente sobre a violagdo de patentes de segundo uso médico e de skinny labels. Afinal de contas, esse é um
leading case genuino, pois é o primeiro processo de infragdo de uma segunda patente de uso médico no Brasil.



0 entendimento do juiz do TJ/R) e seus impactos

Ojuizode primeiro grau,apds conceder a tutelade urgéncia, decidiu que a Sun Farmacéutica do Brasil Ltda.
infringe a patente de segundo uso médico Pl0519370-2, a despeito da ilegal pratica de skinny labelling, com
base nos seguintes fundamentos:

- “essas patentes conferem, de forma separada e independente, exclusividade para invenc¢des diferen-
tes, inexiste identidade entre as causas de pedir e os pedidos entre as acdes, razdo pela qual é impossivel
ocorrer decisGes conflitantes ou contraditérias”;

- “é incontroverso que o medicamento genérico/similar das rés contém esilato de nintedanibe e que
a ANVISA aprovou o dito medicamento genérico/similar para tratar fibrose pulmonar idiopatica, bem
como que a bula do medicamento genérico/similar contendo esilato de nintedanibe das rés aprovada
pela ANVISA indica o tratamento da fibrose pulmonar idiopatica e que o medicamento genérico/similar
contendo esilato de nintedanibe das rés pode ser usado no tratamento da fibrose pulmonar idiopatica”;

- “a Lei Federal n®9.787/1999 ndo autoriza a pratica de skinny label”;

- “ao sustentar a formalizagdo da retirada da indicagdo da fibrose pulmonar idiopatica da bula de seu
medicamento, ocorridainicialmente em 15.05.2023, as résreconhecem que, antes dessa data, exploraram
0 objeto da patente Pl0519370-2”;

- “ainda que se aceite a retirada da indicacdo de tratamento de fibrose pulmonar idiopatica da bula
do seu medicamento genérico/similar contendo esilato de nintedanibe, a exploracdo econdmica desse
medicamento viola a patente P10519370-2, uma vez que o aludido medicamento genérico/similar seguira
podendo ser usado para tratar fibrose pulmonar idiopatica”;

« “12ré [Sun Pharma] reconhece que ainda que ndo houvesse aindicacdo da fibrose pulmonar idiopati-
ca em bula, ndo pode garantir que seu medicamento ndo pode ser usado para essa finalidade protegida
pela patente da autora”; e

- “ndo ha para este julgadorduvidas de que o medicamento genérico/similarda 1?ré, por conter esilato
de nintedanibe e poder ser usado para tratar fibrose pulmonar idiopatica, atende a ambos os critérios
para configurar infracdo da patente Plo519370-2".

Além desse resultado 100% favoravel para a Boehringer Ingelheim do Brasil Quimica e Farmacéutica Ltda,
vale a pena destacar que o juizo de primeiro grau decidiu 0 caso em menos de 4 meses e sem a realiza¢do de
prova pericial, o que definitivamente ndo é comum no Brasil.

A Sun Farmacéutica do Brasil Ltda. entrou com um recurso de apelagdo sobre o mérito. Aguarda-se a deci-
sdo do tribunal de apelagdo.




=11 CASO 02

B (ST)- RECURSO ESPECIAL N° 2.001.226/RS)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA ENTENDE QUE NAO HA INTERESSE PROCESSUAL POR VIOLACAO DE PATENTE
ANTES DA CONCESSAO DA PATENTE (ENQUANTO O PEDIDO DE PATENTE ESTIVER PENDENTE) NOS TERMOS DO
ARTIGO 44 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LPI).

Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial (REsp) 2.001.226/RS, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justica, por unanimidade, julgado em 21 de mar¢o de 2023. DJe 23/03/2023.

Autores: Eduardo da Gama CamaraJunior, Natalia Barzilai e
Ana Luiza Reis de Oliveira Brito

Area do Direito: Direito de Patente

Tema: Acdo de violagdo de patente. Acdo judicial ajuizada
antes da concessdo da patente pelo INPI. Clausula que con-
dicionaaindeniza¢do a concessdo da patente.

Ementa/Resumo

“2. 0 proposito recursal consiste em definir se ha ou ndo interesse processual no ajuizamento de a¢do
de indenizagdo por violagdo de patente (fundamentada no art. 44 da Lei 9.279/96) previamente a con-
cessdo do direito de propriedade industrial pelo INPI. 3. Ha interesse processual quando se reconhece
a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial para a satisfacdo da pretensdo deduzida pela
parte. Precedentes. 4. Hipotese em que se constata que a acdo proposta pela recorrente ndo é apta a
ensejar o resultado por ela pretendido, pois a patente a que se refere o pedido indenizatdrio ndo havia
sido concedida a época da propositura, circunstancia que evidencia a auséncia de utilidade da preten-
sdo submetidaaojuizo. 5. Antes da concessdo do direito de propriedade industrial, o requerente possui
mera expectativa em relacdo a ele, circunstdncia que, por si, ndo gera dever de indenizar (...) 7. Recurso
especial ndo provido.

Breve historico dalide

Rodoplast Industria e Comércio de Componentes Plasticos Ltda,, ajuizou, em 21 de outubro de 2014, perante
o Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS), acdo contra Tecnofiltros Industria de Matrizes e
Injecdo Ltda. por uso ndo autorizado do objeto do pedido de patente BR2020130255322 (intitulado “dispositivo
para arquear galhos de frutiferas”), que posteriormente foi concedido pelo INPI, pleiteando indenizagdo por
perdas e danos.

Ojuiz proferiu sentenca julgando improcedente aagdo com base na falta de interesse processual, o que signi-
fica que o mérito da acdo judicial sequer foi analisado pelo juiz. O TJ/RS, em apelacdo, manteve a sentenga. Em
Recurso Especial (REsp), a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica (ST)) manteve a sentenca afirmando
que o dispositivo legal previsto no artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/96) estabelece que o
titular da patente tem direito a indenizacdo, que compreende o periodo entre o pedido de patente e a conces-
sdo da patente.

Embora, nesse caso, o INPI tenha eventualmente concedido o direito de propriedade industrial, quando a
acdo foi ajuizada, o autor ainda estava aguardando o exame do pedido de patente. Aquestdo aqui € o momento
do ajuizamento da acdo e o fato de que o direito a indenizacdo surge quando o INPI concede a patente, o que
significa que um pedido de patente ndo implica nenhum direito para o requerente.

A controvérsia e a relevancia do tema

Aquestdoque o ST teve que analisar é se hainteresse processual quando o autor ajuiza umaagdo indenizato-
ria em razdo do uso ndo autorizado do objeto de um pedido de patente. A grande questdo reside no fato de que
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o dispositivo previsto no artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que a indenizagdo por violacdo
de patente so é aplicada quando, naturalmente, ha uma patente em discussdo. Isso significa que um pedido de
patente ndo confere ao depositante o direito de excluir terceiros da exploragdo da criagdo.

A principal questdo no caso Rodoplast vs. Tecnofiltros é (i) o momento do ajuizamento da a¢do, uma vez que
ela foi ajuizada quando o autor/requerente estava aguardando uma decisdo do INPI sobre o pedido de patente
e (ii) um pedido de patente ndo confere ao requerente direitos de buscar indenizacdo pelo uso indevido de seu
objeto, ndo havendo base legal para a agdo.

A decisdo tem grande impacto e relevancia, pois solidifica que um pedido de patente ndo concede qualquer
direito ao depositante de buscar indenizagdo pelo uso ndo autorizado do objeto do pedido. O requerente deve
esperar que a patente seja concedida antes de entrar com uma agdo de indenizacdo por violagdo de patente.

0 entendimento do ST) e seus impactos

ATerceira Turmado ST) afirmou que dois elementos devem existir na demanda para que o interesse processual
seja atendido: (i) a utilidade da jurisdicdo, entendida como toda vez que o processo puder propiciar ao deman-
dante o resultado favoravel pretendido; e (ii) a necessidade de que a controvérsia seja analisada pelo Tribunal,
0 que ocorre sempre que a parte contraria apresenta resisténcia a pretensdo apresentada pelo autor.

Ao analisar a controvérsia, a Terceira Turma entendeu que, como o Réu apresentou resisténcia a demanda ao
responder a acdo, ficou demonstrada a necessidade de analise da demanda pela Corte. Entretanto, como visto
acima, ambos os elementos devem estar presentes para que o interesse processual seja atendido. Nesse senti-
do, o ST) afirmou que ndo ha utilidade na demanda.

A pretensdo indenizatdria esta fundamentada no artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial, que, conforme en-
tendimento da Terceira Turma do STJ, estabelece que somente apds a concessdo da patente pelo INPI é que a
indenizacdo pela exploracdo indevida de seu objeto podera ser pleiteada pelo autor e que o periodo compreen-
dido entre o pedido eaconcessdo da patente é passivel deindenizacdo se comprovado o uso ndo autorizado do
objeto da patente. Portanto, o pedido de indenizacdo s6 surge quando a patente é concedida e o periodo entre
o pedido e a concessdo da patente pode serincluido na acdo de indenizacdo.

Esse efeito retroativo é explicado pelo fato de que, uma vez publicado o pedido de patente, as reivindicacdes
correlatas tornam-se publicas, de modo que o legislador optou por coibir, ainda que indireta e condicionalmen-
te (@ concessdo da patente), a exploragdo indevida durante esse periodo.

Antes da concessdo da patente, o depositante tem apenas uma mera expectativa de direito que ndo enseja o
dever de terceiros de indenizar pelo uso ndo autorizado do objeto do pedido de patente. Ndo é garantido que,
ao final do procedimento administrativo de exame do pedido de patente o INPIira, de fato, conceder a patente.

E importante notar que o periodo entre o inicio do procedimento administrativo de exame de um pedido de
patente e a decisdo final de concessdo da patente permite alteracdes no escopo da patente - feitas voluntaria-
mente pelo depositante e/ou solicitadas pelo INPI. Portanto, o ST) entendeu corretamente que ndo ha garantia
legal de que um pedido de patente dé ao depositante o direito de buscar indenizacdo pelo uso ndo autorizado
do objeto do pedido de patente, por se tratar de um periodo de incerteza juridica. Além da possibilidade de
modificacdes, ha também casos em que o depositante simplesmente desiste do pedido de patente por motivos
diversos, o que acaba levando a uma interrupcdo do procedimento administrativo sem que haja uma decisdo
final de mérito por parte do INPI.

Portanto, somente a patente concedida garante ao seu titular o direito de excluir terceiros de usar, colocar a
venda, vender ou importar o produto objeto da patente, processo ou produto obtido diretamente pelo pro-
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cesso patenteado (artigo 42, da Lei de Propriedade Industrial), bem como o direito de buscar indenizagdo pela
exploragdo indevida (artigo 44, da mesma lei).

O impacto do entendimento do ST) nesse caso é muito relevante ndo s6 porque reitera o dispositivo legal, so-
lidificando o entendimento dos direitos decorrentes de uma patente, mas também porque aqueles que sdo
contraa previsdo de um prazo minimo de vigéncia de uma patente e/ou a concessdo de um ajuste de prazo de
vigéncia de patente argumentam que o artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial ja confere direitos ao titular
da patente a partir do depdsito do pedido de patente- o0 que, como visto na decisdo do ST) e no dispositivo legal,
ndo é correto.

Adecisdo do ST)demonstra que ndo é correto utilizar o artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial para argumen-
tar que o titular da patente tem um direito desde o depdésito do pedido de patente, umavez que se trata apenas
de uma expectativa de direito que pode ser concretizada apds a concessdo da patente pelo INPI.

Link para o inteiro teor: Recurso Especial (REsp) 2.001.226/RS
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(TRF2- APELACAO N° 5103112-90.2021.4.02.5101)

;" CASO 03

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO: REQUERENTES PODEM APRESENTAR PEDIDOS DIVIDIDOS APOS O
INDEFERIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL.

Tribunal Regional Federal da 22 Regido (TRF2). Apelacdo n°® 5103112-90.2021.4.02.5101 - Rio de Janeiro. Desem-
bargador Federal Wanderley Sanan Dantas. 22 Turma Especializada. Julgado em 25 de julho de 2023.

Autores: Mauricio Teixeira Desiderio e Bernardo Marinho Alexandre
Area do Direito: Direito de Patente
Tema: Patente; pedido de divisdo; fim do exame.

Ementa/Resumo

Como a Lei de Propriedade Industrial brasileira ndo estabelece um prazo preciso para o depdsito de
pedidos divisionais, ha muito tempo existe uma disputa de interpretacdo entre o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) e as empresas inovadoras que buscam a protecdo de patentes no Brasil
para suas invencdes.

Em oposicdo a interpretacdo do INPI, as empresas inovadoras entendem que os artigos 26 e 212 da Lei
de Propriedade Industrial autorizam o depésito de um pedido dividido durante a fase recursal do pedi-
do principal.

Ao julgar uma agdo contra a decisdo do INPI de ndo aceitar um pedido dividido, o Tribunal Regional
Federal da 22 Regido ratificou a opinido das empresas de inovacdo.

Breve histdrico dalide
O artigo 26 da Lei de Propriedade Industrial ndo estabelece um prazo preciso para o depdsito de pedidos
divididos. Em vez disso, afirma que se deve apresentar um pedido dividido até o “final do exame” do pedido

principal.

Buscando seguranca juridica, o INPI emitiu a Instrucdo Normativa n° 30/2013, na qual o artigo 32 define
quando o exame de um pedido de patente seria encerrado.

Devidoainterpretacdo restritaeisoladado INPI, 0 artigo 32 determina que o exame de um pedido de paten-
te terminaria quando o INPl emite uma decisdo de indeferimento - ou uma decisdo de deferimento -indepen-
dentemente de o requerente ter interposto um recurso administrativo contra a decisdo de indeferimento.

Com base no artigo 32 daresolugdo, o INPlindeferiu - ou seja, ndo aceitou - o pedido dividido BR122021005857-1,
umavez que a requerente, Adama Makhteshim Ltd., o apresentou apds a decisdo do INPI de indeferir o pedi-
do principal BR112016015157-7.

A controvérsia e a relevancia do tema

No Brasil, o INPI ndo tem a palavra final porque a justica federal pode revisar e anular as decisdes do INPI
quando o requerente entra com uma acdo judicial contestando uma decisdo do INPI.

Assim, a Adama entrou com uma ac¢do judicial contestando a decisdo do INPI de ndo aceitar seu pedido
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dividido BR122021005857-1 perante a justica federal do Rio de Janeiro.
A 22 Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 22 Regido decidiu por unanimidade (3 x 0) que:

«Osartigos26 e212daLeide Propriedade Industrial autorizam aapresentacgdo de pedido dividido apds
o indeferimento do pedido principal quando a requerente interpde um recurso administrativo contra o
dito indeferimento; e

-0 artigo 32 da instrucdo normativa n° 30/2013 do INPI é ilegal, pois extrapola os referidos artigos 26
e 212. Com base na Constituicdo, o INPI tem o direito de emitir normas internas com o unico objetivo de
esclarecer umaregra ja estabelecida na Lei de Propriedade Industrial brasileira, ou seja, o INPI ndo pode
criar regras ndo definidas na Lei de Propriedade Industrial brasileira.

Em outras palavras, o Tribunal Regional Federal da 22 Regido decidiu que os requerentes podem apresen-
tar pedidos divididos durante a fase de recurso de seus pedidos principais.

Concordamos com a decisdo do dito tribunal. Se a requerente interp6e um recurso administrativo contra
a decisdo de indeferimento, o exame do INPI ndo termina com a emissdo dessa decisdo de indeferimento,
mas quando o INPl emite uma decisdo final sobre o recurso.

Arazdo paraisso é queoartigo 212 da Lei de Propriedade Industrial brasileira estabelece que esse recurso
administrativo tem:

-Efeito suspensivo, o que significa que a decisdo recorrida ndo tem efeito legal até que o recurso seja
decidido e, portanto, essa decisdo ainda ndo pode se tornar definitiva; e

-Efeito devolutivo pleno, ou seja, o exame do INPI continua durante a fase recursal, uma vez que a divi-
sdo de recursos do INPI deve examinar todo o pedido e ndo apenas a parte da decisdo recorrida indicada
na fundamentacdo e efetivamente contestada pelo recurso.

Dados os efeitos legais do recurso administrativo, os requerentes tém o direitoa um nivel duplo de exame,
ou seja, pela divisdo de exame de primeirainstancia e, depois disso, com a possibilidade de um recurso admi-
nistrativo para a divisdo de recursos do INPI.

A decisdo do TRF2 é um marco significativo para as empresas inovadoras que desejam patentear suas
invencdes no Brasil. Isso porque a decisdo coloca o Brasil em linha com a pratica dos mais renomados escrito-
rios de patentes do mundo, que permitem o pedido de divisdo durante a pendéncia do pedido de patente ou
antes do final do processo administrativo.

13



=11 CASO 04

B (ST)-RECURSO ESPECIAL N°1.874.635/R))

0 CASO “VOGUE SQUARE” E A NATUREZA JURIDICA DOS NOMES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, INCLU-
SIVE SHOPPING CENTERS.

Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial (REsp) 1.874.635/R], Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Ter-
ceiraTurmado Superior Tribunal deJustica, por maioriadevotos, julgadoem 8 de agosto de 2023. DJe 15/08/2023.

Autor: Felipe Dannemann Lundgren

Area do Direito: Direito de Marca/ Concorréncia Desleal

Tema: Violagdo de marca. Uso para identificar edificios e empreendimentos imobiliarios.
Natureza ndo comercial.

Ementa/Resumo

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NAO OCORREN-
CIA. CONCORRENCIA DESLEAL. APROVEITAMENTO PARASITARIO. NAO CONFIGURACAO. NOME DE EMPRE-
ENDIMENTO IMOBILIARIO. PROTECAO A MARCA. INEXISTENCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DES-
PROVIDO.

1. O propdsito recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e se a denominacdo de
empreendimento imobiliario como Vogue Square configuraria uso indevido de marca e concorréncia
desleal por aproveitamento parasitario.

2. Os principios da livre admissibilidade da prova e da persuasdo racional autorizam o julgador a deter-
minar as provas que entende necessarias a solucdo da controvérsia, assim como o indeferimento da-
quelas que considerar prescindiveis ou meramente protelatérias. Assim, ndo ha cerceamento de defesa
no julgamento da causa sem a producdo da prova solicitada pela parte quando devidamente demons-
trado pelas instancias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruido.

(...)

4. A protecdo da marca, sejaelade alto renome ou ndo, busca evitar a confusdo ou a associagdo de uma
marcaregistradaa umaoutra, sendo imprescindivel que aviolacdo ao direito marcario cause confusdo
no publico consumidor ou associacdo errdnea, em prejuizo do seu titular.

5.Segundo ajurisprudénciado Superior Tribunal de Justica, “os nomes atribuidos aos edificios e empre-
endimentos imobilidarios ndo gozam de exclusividade, sendo comum receberem idéntica denominacdo.
Estes nomes, portanto, ndo qualificam produtos ou servicos, apenas conferem uma denominagdo para
o fim de individualizar o bem” (REsp n. 1.804.960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, relator para acérddo
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019).

6. No caso dos autos, o empreendimento imobiliario Vogue Square é constituido por escritorios, lojas,
hotel, academia e centro de convencdes, de modo que ndo se vislumbra a possibilidade de inducdo dos
consumidores ao erro, da caracterizacdo de concorréncia parasitaria ou do ofuscamento da marca da
autora, mormente porque os estabelecimentos ali situados conservam seus nomes originais, sem ne-
nhuma vinculacdo de produtos ou servi¢cos a marca Vogue”.

Breve historico dalide

As empresas Advance Magazine Publishers Inc. e Conde Nast Brasil Holding Ltda. (autoras), detentoras da
famosa marca “VOGUE” no Brasil, ajuizaram ac¢do judicial de violacdo de marca perante o Tribunal de Justica
do Rio de Janeiro contra as empresas Calcada Empreendimentos Imobilidrios S.A. e SPE Américas 9.000 - Em-
preendimento Imobiliario S.A. (rés), responsaveis por um centro comercial denominado “VOGUE SQUARE” na
cidade do Rio de Janeiro.
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O principal objetivo da acdo judicial era obrigar as rés a cessar o uso da marca “VOGUE” e pagar indenizagdo
monetaria em razdo do uso ndo autorizado da marca.

O juizo de primeira instancia rejeitou a acdo judicial e o recurso apresentado pelas autoras foi negado pela 202
Camara do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro. Além de algumas observa¢des sobre a suficiéncia das
provas apresentadas nos autos da a¢do judicial, a primeira instancia entendeu que o nome de um prédio ndo se
qualifica como marca ou servico no sentido de uso comercial. Além disso, o juizo de primeira instancia afirmou
que a marca “VOGUE” ndo gozava do status de marca de alto renome e estava diluida no Brasil e no exterior.

As autoras interpuseram recurso especial ao Superior Tribunal de Justica (ST)), argumentando que seu direito
de defesa foi indevidamente restringido quando o juizo de primeira instancia negou seu pedido de obtencdo de
laudo pericial para comprovar a violagdo de sua marca registrada e a pratica de concorréncia desleal pelas rés.
Quanto ao mérito, as autoras voltaram a abordar suas alega¢des de violagdo de marca registrada e concorréncia
desleal, apontando que o uso do nome “VOGUE SQUARE” para identificar um centro comercial caracterizava claro
uso comercial e, portanto, levava a violacdo de marca registrada e a vantagem desleal.

A controvérsia e a relevancia do tema

A controvérsia dessa decisdo reside no entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justica de que os no-
mes de centros comerciais como “VOGUE SQUARE” equivalem a nomes de prédios e empreendimentos imobi-
liarios, que sdo regulados pela legislacdo civil e ndo pela legislacdo de propriedade industrial e, portanto, ndo
estdo sujeitos as regras do direito de marcas.

Isso é particularmente relevante, pois se esse entendimento prevalecer, poderd ter um impacto significativo
na protecdo de marcas registradas contra shopping centers como o que estd em questdo, que sdo bastante co-
muns e populares no Brasil e tém uma participagdo muito relevante na economia local.

0 entendimento do ST) e seus impactos

Durante a tramitacdo do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justica, o alto renome da marca “vVO-
GUE” das autoras foi declarado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Isso foi particularmente relevante, porque um dos fundamentos para as decisdes dos tribunais inferiores foi o
fato de que os sinais eram usados em diferentes segmentos de mercado e visavam a diferentes consumidores.

Mesmo reconhecendo o alto renome da marca dos autores, com protecdo especial em todos os ramos de ati-
vidade, orelatorindeferiu o pedido com base no entendimento de que a protecdo legal das marcas ndo abrange
nomes de prédios e empreendimentos imobilidrios, como o que esta em jogo - “VOGUE SQUARE”. Segundo ele,
esse entendimento foi aplicado em caso anterior semelhante julgado pela mesma Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justica (REsp n. 1.804.960/SP, julgado em 24/9/2019).

Os Ministros Moura Ribeiro e Humberto Martins seguiram o mesmo entendimento e votaram com o relator,
formando a maioria.

Ovotodivergente foi proferido pela Ministra Nancy Andrighi, seguido pelo Ministro Ricardo Villas Bdas Cueva.
No voto divergente, a Ministra Nancy Andrighi enfatizou a distincdo entre o caso em questdo e o caso que le-
vou a decisdo proferida no Recurso Especial (Resp) n°® 1.804.960/SP, citado pelo relator. Segundo ela, aquele caso

envolveu o uso de uma expressdo bastante comum - NATURA - para identificar um empreendimento imobiliario
(condominio) com finalidade exclusivamente residencial, enquanto o caso em questdo envolveu um shopping
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center, com clara orientagdo comercial.

Argumentou, ainda, que mesmo que seja dificil imaginar alguém confundindo um shopping center com umare-
vista, o objetivo do sistema de propriedade industrial € impedir que terceiros utilizem o mesmo sinal, aproveitan-
do-se de sua fama e da reputacdo alcangada, para, deliberadamente ou ndo, transmitir a ideia de que os produtos
sdo patrocinados, associados, afiliados ou tém alguma relacdo, ainda que indireta, com o titular do registro.

Além disso, a ministra Andrighi lembrou o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justica no julgamento
do Recurso Especial (Resp) n°® 758.597/DF, de que, em se tratando de marcas de alto renome, como a “VOGUE”, 0 uso
ilicito sequer precisa ter fins comerciais.

Conclui afirmando que o uso da marca “VOGUE” pelas rés consiste em parasitismo e pratica desleal por meio da
qual uma empresa se beneficia, sem qualquer contrapartida, do investimento realizado por terceiros na promo-
¢do de sua marca. Em outras palavras, o infrator passa a atuar em determinado mercado aproveitando-se do fato
de que seus produtos ou servigos estdo associados a uma marca famosa e conceituada, obtendo, assim, vantagem
indevida (econdmica ou concorrencial) as custas dos esfor¢os e investimentos realizados pelo titular da marca
violada.

Emboraoentendimentodo relatortenhaacabado prevalecendo nojulgamento dorecurso, é discutivel se essa é
amelhorinterpretagdo da lei, pois parece claro que shopping centers como o que esta em questdo tém finalidade
comercial, sendo, portanto, muito mais comparaveis a lojas e outros estabelecimentos comerciais do que a pré-
dios e empreendimentos imobiliarios com finalidade puramente residencial.

Ndo seria surpresa, portanto, se o Superior Tribunal de Justica revisasse esse entendimento em breve.

Link para o inteiro teor: Recurso Especial (REsp) 1.874.635/R]
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=11 CASO 05

B (ST)-RECURSO ESPECIAL N° 1.994.997/PE)

ST) ENTENDE QUE OS REQUISITOS PARA QUE O ARTIGO 6 BIS DA CONVEN(;AO DE PARIS SEJA APLICAVEL NO
BRASIL SAO (1) QUE A MARCA EM DISPUTA ESTEJA REGISTRADA EM OUTRAJURISDlgf\O, E (2) QUE O STATUS DE
NOTORIEDADE DE UMA MARCA DEVE SER RECONHECIDA PELO INPI. O ST) TAMBEM RECONHECE QUE O TITULAR
DE UM REGISTRO DE MARCA VALIDO NAO PODE SER IMPEDIDO DE USAR A MARCA REGISTRADA.

Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial (REsp) 1.994.997/PE, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Tur-
ma do Superior Tribunal de Justica, por unanimidade, julgado em 28 de fevereiro de 2023, DJe: 2 de margo de 2023.

Autor: Rafael Atab

Area do Direito: Direito de Marca

Tema: Marcas notoriamente conhecidas. Artigo 6 bis e artigo 6 bis (3) da Convencdo
de Paris. Prescricdo associada a ma-fé.

Ementa/Resumo

“A protecdo especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6° bis (1) da Convencdo
da Unido de Paris refere-se a marcas registradas em outros paises que, segundo avaliacdo da autoridade
competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades,
apesar de ndo terem sido depositadas no Brasil.

Hipdtese dos autos a que ndo se pode aplicar a consequéncia juridica das normas precitadas (protecdo
especial), haja vista o ndo preenchimento de seu suporte fatico: a marca da recorrida ndo se origina de
registro feito no exterior e ndo foi reconhecida como notéria pelo INPI.(...)

O primeiro registro obtido pela recorrente - acobertado pelos efeitos da prescri¢do da pretensdo anula-
toria deduzida pela recorrida - confere protecdo ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedi-
do de abstencdo de uso, de modo que o indeferimento de tal postulacdo é medida impositiva.”

Breve histdrico da disputa:

A acdo foi iniciada pela empresa brasileira Industria de Sorvetes e Derivados LTDA (“ISD”) em setembro de
2018 contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) e a empresa local Constelagdo Industria e
Comércio de Sorvetes Ltda. (“Constelacdo”).

A ISD buscou a anulacdo dos registros de marca da Constelacdo n°® 822670712, na classe 30, depositado em
2000 e concedido em 2006, e N° 906608228, na classe 30, depositado em 2013 e concedido em 2016, ambos para a
marca mista SORVETES ZEQUINHA (expressdo acompanhada de um desenho de um menino). Ambas as marcas
abrangem “sorvete”, além de outros artigos alimenticios. A ISD também pediu que a Constela¢do parasse de
usaramarca SORVETES ZEQUINHA.

As reivindicacBes da ISD foram baseadas em seus direitos anteriores sobre a marca ZECA’S, que foi registra-
da como marca no INPI desde 1987, na mesma classe 30, abrangendo “sorvetes”. A ISD também argumentou
que sua marca ZECA’S era bem conhecida nas regifes Norte e Nordeste do Brasil em relacdo a sorvetes, sendo
a marca lider nessas regides e a quinta colocada em todo o territdrio brasileiro. A ISD alegou que SORVETES
ZEQUINHA é uma imitacdo de sua famosa marca ZECA’S, de modo que o INPI errou ao conceder a Constelacdo
esses dois registros sem levar em consideragdo os registros anteriores da ISD. A ISD também alegou que vinha
vendendo uma linha especial de picolés para criancas chamada ZEQUINHA desde o final da década de 1990.

17



Além disso, a ISD argumentou que a Constelacdo registrou sua marca de ma-fé, pois ndo poderia terignorado
a fama da marca ZECA’S para os mesmos produtos. Nessas circunstancias, a marca ZECA’s deveria usufruir dos
beneficios da protecdo especial concedida as marcas notoriamente conhecidas nos termos do artigo 6 bis da
Convencdo de Paris, particularmente no que diz respeito a disposi¢do do artigo 6 bis (3), segundo a qual “Ndo sera
fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibi¢do do uso de marcas registradas ou usadas de ma-fé”.

O primeiro registro de marca da Constelacdo foi concedido em 2006, ou seja, mais de 10 anos antes do ajui-
zamento da acdo. De acordo com a Lei de Propriedade Industrial brasileira, o prazo prescricional para requerer
aanulacdo de um registro de marca é de apenas 5 anos, contados a partir da data de concessdo. Portanto, em
teoria, o primeiro registro da Constelagdo ndo era mais passivel de contestacdo perante um Tribunal Federal.

Em sua resposta, o INPI concordou que as marcas ZECA'S e SORVETE ZEQUINHA eram confusamente seme-
Ilhantes, e que o examinador errou ao ndo considerar os direitos anteriores da ISD. No entanto, o INPI ressaltou
que a ISD nunca havia contestado essa marca em nivel administrativo, portanto, essa era a primeira oportuni-
dade em que o INPI estava avaliando especificamente esse conflito. Sem abordar o prazo de 5anos para aacdo
de anulagdo relativa ao primeiro registro da Constelacgdo, o INPI considerou que ambos os registros violavam a
Lei de Propriedade Industrial brasileira e poderiam confundir os consumidores.

A Constelacdo também apresentou uma réplica, argumentando que o prazo de 5 anos para contestar seu pri-
meiro registro de marca de 2006 ja havia expirado, de modo que as reivindicacdes da ISD deveriam ser sumaria-
mente indeferidas. Ela também alegou que a marca esta em uso ha mais de 18 anos sem nenhuma contestacdo.

Além disso, a Constelacdo argumentou que o artigo 6 bis da Convencdo de Paris sé deveria ser aplicado a
marcas registradas em jurisdicdes estrangeiras, o que ndo era o caso. Essa empresa também argumentou que a
ISD ndo apresentou nenhuma prova de ma-fé, de modo que a disposicdo especial do artigo 6 bis (3) também ndo
deveriaser aplicada. Quanto ao mérito, a Constelacdo alegou que ja havia varias marcas registradas compostas
pelo elemento ZECA nas areas de alimentos e bebidas, e que as marcas tinham impressdes gerais diferentes,
com base em seus elementos figurativos.

O Tribunal de Primeira Instancia emitiu uma sentenca, simplesmente determinando que ZECA e ZEQUINHA
eram semelhantes e poderiam levar os consumidores a confusdo. O tribunal baseou sua decisdo nos registros
de marca anteriores obtidos pela ISD. A Corte ndo decidiu sobre a questdo do prazo prescricional aplicavel ou
se a marca da ISD poderia se beneficiar das disposi¢es do artigo 6 bis da Convencgdo de Paris. A Corte anulou
ambos os registros e emitiu uma liminar proibindo a Constelacdo de usar a marca ZEQUINHA.

Em grau de recurso, a decisdo do Tribunal de Primeira Instancia que anulou os registros da Constelacdo foi
mantida. No entanto, o Tribunal de Apelacdo reconheceu a notoriedade da marca ZECA’S e aplicou a excecdo
prevista no artigo 6 bis (3) da Convencdo de Paris, determinando que o prazo prescricional de 5 anos ndo se
aplicava em tais casos. O Tribunal de Apelacdo também aplicou um precedente do Superior Tribunal de Justica
(“STJ”) segundo o qual, no caso de marcas famosas, a ma-fé de um concorrente direto deve ser presumida, pois
um concorrente ndo pode argumentar validamente que ndo tinha conhecimento de uma marca famosa em seu
campo de atuacdo (RESP 1.306.335).

A Constelacdo recorreu ao Superior Tribunal de Justica, argumentando que o Tribunal de Apelagdo errou ao
aplicar o artigo 6 bis da Convencdo de Paris aos fatos do caso.

Os aspectos controversos e a relevancia do topico:

Esse caso, e, em ultima analise, a decisdo proferida pela 32 Turma do Superior Tribunal de Justica, aborda
questdes particularmente importantes no direito marcario com relacdo a protecdo especial concedida as mar-
cas notoriamente conhecidas no Brasil.
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O Brasil tem um longo histdrico de aplicacdo rigorosa das disposicdes do artigo 6 bis da Convencdo de Paris
e de protecdo de marcas estrangeiras notoriamente conhecidas, que sdo comumente objeto de apropriacdo
indevida por terceiros. Os primeiros precedentes datam, no minimo, da década de 60 e, sem duvida, atingiram
um alto nivel de consolidagdo em nossos Tribunais Superiores.

Essa decisdo, entretanto, inova na area, abordando alguns possiveis requisitos adicionais que poderiam
enfraquecer a forte protecdo até entdo concedida as marcas notoérias contra a apropriacdo ndo autorizada
por terceiros.

Além disso,a decisdo também aborda a forca de um registro de marca existente como defesa contra pedidos
associados a uma possivel confusdo de marcas no mercado.

0 entendimento do ST) e seus impactos

A decisdo proferida pela 32 Turma do Superior Tribunal de Justica trata basicamente da interpretacdo e do
alcance da excec¢do prevista no artigo 6 bis (3) da Convencdo de Paris, segundo a qual ndo havera prazo para
cancelarum registro que tenhasido requerido de ma-fé.

Em suma, a Turma decidiu que o artigo 6 bis da Convencdo de Paris so se aplica a marcas previamente regis-
tradas em jurisdicdes estrangeiras e que o reconhecimento do status de marca notoriamente conhecida requer
analise e decisdo prévias do INPI. Portanto, a aplicabilidade do artigo 6 bis (3) dependeria desses dois requisitos.

Ao chegar a essa conclusdo, a 32 Turma do ST) mergulha na interpretacdo do proprio artigo 6° bis e de seu
equivalente na legislacdo brasileira, o artigo 126, da nossa Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual sera
conferida protecdo especial as marcas notoriamente conhecidas, independentemente de terem sido previa-
mente registradas no Brasil.

Em sua analise, o ST) se baseia no Manual de Exame do INPI, que indica que esse artigo trata de “marcas regis-
tradas em outras jurisdi¢des que tenham desenvolvido um alto grau de notoriedade entre os consumidores”
e, portanto, conclui que esse dispositivo legal diz respeito apenas a protec¢do extraterritorial de determinadas
marcas. Como esse artigo foi considerado uma excec¢do ao principio da territorialidade, segundo o qual a prote-
cdo deumamarca é limitada a jurisdicdo onde a protecdo foi solicitada, o ST) concluiu que ele ndo seria aplica-
vel a marcas registradas no Brasil.

Embora se possa argumentar que a Convencdo de Paris tem como objetivo histérico harmonizar a protecdo
da Propriedade Industrial pelos Estados contratantes que constituem a Unido de Paris, preocupando-se princi-
palmente com a protecdo transfronteirica dos direitos de Pl, esse tratado deixa certos aspectos abertos a legis-
lacdo nacional. Por exemplo, conforme explicado pelo Professor Bodenhausen, “a Conveng¢do ndo prescreve se
o direito a uma marca sera adquirido por meio de registro ou de uso, ou ambos” 2.

Portanto, o primeiro requisito estabelecido pelo STJ, sobre a existéncia de um registro estrangeiro, ja exige
uma analise mais aprofundada. De fato, a Convencdo de Paris ndo deve ser interpretada a luz das disposicdes
da lei brasileira e, portanto, o requisito para que o artigo 6 bis seja aplicavel ndo é a existéncia de um “registro”
no pais de origem, mas sim se uma marca esta “protegida” (ou seja, pertencente a parte que busca prote¢do) no
pais de origem, de acordo com sua propria lei doméstica.

No entanto, a segunda exigéncia (avaliagdo prévia pelo INPI) pode ser ainda mais problematica para os deten-
tores de direitos de Pl estrangeiros que buscam fazer valer seus direitos no Brasil.

*BODENHAUSEN, G.H.C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Guia para a Aplicacdo da Convencdo de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial).
Genebra: Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual, 1969. p. 15
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Ao analisar a disposicdo exata do artigo 6 bis, a Corte delineia que as jurisdi¢fes cancelardo o registro e
proibirdo o uso de uma marca que “constitua reproducdo, imita¢do ou traducdo, suscetiveis de estabelecer
confusdo, de uma marca que a autoridade competente do pais do registro ou do uso considere que nele é no-
toriamente conhecida como sendo ja marca de uma pessoa amparada pela presente Convencdo, e utilizada
para produtos idénticos ou similares”.

Com base nessa disposicdo, a Corte indica que, no Brasil, caberia ao INPI avaliar- como autoridade competen-
te-seumamarcaé notoriamente conhecida ou ndo. Essainterpretacdo decorre de precedentes que abordaram
arevisdo do status de alto renome de uma marca registrada no Brasil. De acordo com o artigo 125 da Lei de Pro-
priedade Industrial, as marcas registradas no Brasil que sdo consideradas de alto renome recebem protecdo em
todas as classes de produtos e servicos. De acordo com os precedentes do ST), uma declaracdo de alto renome
requer uma analise do INPI sobre esse renome.

Infelizmente, a exigéncia de uma analise prévia pelo INPI sobre o status de notoriedade de uma marca ndo
apenas desconsideraanos de precedentes em outras decis6es do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribu-
nal de Justica, mas certamente ndo cumpriria as obrigacdes internacionais assumidas pelo Brasil na protecdo
efetiva de marcas notoriamente conhecidas nos termos da Convencdo de Paris.

De fato, a Convencdo de Paris cita a “autoridade competente” ndo em relacdo a avaliacdo da notoriedade em
si, mas em relacdo a autoridade que tem jurisdicdo, com base na legislacdo nacional, sobre reivindicacdes rela-
cionadas a (1) recusa, (2) invalidacdo ou (3) proibicdo do uso de uma marca, que pode diferir em cada jurisdi¢do
- exatamente como acontece no Brasil.

De acordo com a legislacdo brasileira, o INPI é a “autoridade competente” para recusar um pedido de registro
de marca. No entanto, o INPI s6 tem autoridade administrativa para invalidar um registro de marca caso a rei-
vindicacdo de invalidade seja apresentada em nivel administrativo dentro de 180 dias a partir da concessdo do
registro. Apos esse periodo, somente a Justica Federal tem jurisdicdo para invalidar um registro de marca (em
principio, dentro do prazo de 5 anos).

Portanto, um Tribunal Federal seria a “autoridade competente” para avaliar essa notoriedade, especialmente
considerando que ndo haveria absolutamente nenhuma utilidade para o proprietario de uma marca conhecida
buscar o reconhecimento dessa fama fora do escopo da disputa especifica.

E exatamente nesse ponto que a protecdo especial concedida as marcas notérias difere- de maneira extrema-
mente significativa - dos efeitos gerados por uma declaracdo de alto renome de uma marca.

O status de notoriedade de uma marca é importante em uma determinada disputa - e, é claro, até que o pro-
prietario da marca famosa obtenha seu proprio registro de marca no Brasil (que sera executavel per se poste-
riormente). A necessidade de tal reconhecimento tende a ser transitéria e associada a um caso especifico. Por
outro lado, o status de alto renome sera continuamente aplicavel contra absolutamente quaisquer terceiros
em qualquer campo de negocio, tendo um espectro muito mais amplo - e, portanto, exigindo muita publicidade
e regras sobre escopo e periodo de tempo.

Além disso, é necessario um registro prévio no Brasil para o reconhecimento do alto renome de uma marca,
0 que ndo é exatamente o caso das marcas notoriamente conhecidas. Portanto, uma disputa sobre uma marca
notoriamente conhecida que ainda ndo foi registrada no Brasil pode nunca envolver o INPI, sempre que estiver
limitada ao uso ndo autorizado dessa marca.

Ademais, é nesse exato caso que a Unica “autoridade competente” para ouvir uma reivindicacdo que busca
a proibicdo do uso de uma marca é a Justica - seja a Justica Federal ou a Justica Estadual, dependendo das
partes envolvidas.

20



Portanto, umainterpretacdo que exija que o INPI decida sobre o status de notoriedade de uma marca no dm-
bito de uma disputa que ndo envolva um registro de marca ndo atenderia plenamente aos objetivos almejados
pela Convencdo de Paris, que sdo evitar a ma-fé e o aproveitamento da notoriedade de uma marca de terceiros
e proteger os consumidores contra a possibilidade de serem enganados quanto a origem de um determinado
produto ou servico.

Embora a necessidade de o INPI avaliar esse status seja talvez o aspecto mais preocupante e controverso da
decisdo, ele ndo foi realmente objeto de debate entre as partes. Além disso, 0 caso ndo permitiu que o tribunal
debatesse efetivamente os problemas que tal exigéncia causaria a um titular de direitos de Pl estrangeiro que
buscasse fazervalera protecdo especial conferida pelo artigo 6 bis da Convencdo de Paris apds o conhecimento
de umainfracdo no Brasil.

Ainda, decisdes anteriores do ST) sobre essa protecdo especial, tratando especificamente de disputas que en-
volviam marcas notoriamente conhecidas protegidas no exterior, nunca exigiram essa analise prévia pelo INPI
e sempre aplicaram a excecdo do artigo 6 bis (3) com relacdo aos estatutos de registro relevantes.

Nesse caso especifico, 0 ST) acabou revertendo a decisdo do Tribunal de Justica em relagdo a aplicabilidade do
artigo 6 bis (3) da Convencdo de Paris, decidindo que o registro da marca de 2006 ndo poderia mais ser invalida-
do e, como consequéncia, garantiu os direitos da Constelagdo de continuar a usar sua marca ZEQUINHA.

E de se lamentar, no entanto, que, em vez de aplicar o artigo 6 bis (3) ao presente caso, as partes - e a Corte -
nuncatenham debatido aaplicacdo daregra geral de que ndo sera fixado prazo paraainvalida¢do de atos admi-
nistrativos (e.g. a concessdo de um registro) garantidos por ma-fé (artigo 54 da Lei 9.794/99, Lei do Processo Ad-
ministrativo Federal). Além disso, a aplicacdo de 6nus desnecessarios aos titulares de marcas famosas contra
terceiros que agem de ma-fé ndo sé ndo atende aos objetivos da Convencdo da Unido de Paris, como também
prejudica os consumidores que serdo induzidos a erro quanto a origem das marcas que pretendem comprar,
com base em sua propria percepg¢do e expectativas legitimas.

De qualquer forma, essa decisdo deve ser vista como um alerta para os titulares de marcas famosas sobre a
importdncia de buscar a protecdo de suas marcas no Brasil e estar particularmente vigilante quanto a possiveis
depositos fraudulentos ou uso por terceiros ndo autorizados, mesmo que a marca ainda ndo seja usada no Brasil.

Link para o inteiro teor: Recurso Especial (REsp) 1.994.997/PE
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https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202200940491&dt_publicacao=02/03/2023

(ST) - Agint nos EDcl no Recurso

I-" CASO 06

mmm  Especial n®1.770.411/R))

ST) REAFIRMA DANO MATERIAL IN RE IPSA EM CASOS DE VIOLACAO DE MARCA, MAS DETERMINA QUE, EM CA-
SOS DE PROPAGANDA COMPARATIVA OFENSIVA, O DANO MATERIAL DEVE SER COMPROVADO.

Superior Tribunal de Justica (ST)). Agravo Interno em Embargos de Declaragdo no Recurso Especial n®1.770.411 -
RJ, Relator Ministro Jodo Otavio de Noronha, voto vencedor do Ministro Raul Aradjo, Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justica, por maioria de votos, julgado em 14 de fevereiro de 2023, DJe 05 de julho de 2023.

Autoras: Ana Carolina Lee B. del Bianco e Marina Inés Fuzita Karakanian
Area do Direito: Concorréncia Desleal

Tema: Propaganda comparativa ofensiva. Caracterizacdo de concorréncia
desleal. Inexisténcia de violacdo de marca registrada. Impossibilidade de
reconhecimento de dano material in re ipsa sem previsdo legal. Necessida-

de de comprovacdo do dano efetivo.

Resumo/Ementa:

“1. Em Direito de Marcas, o dano material é reconhecido por lei, que estabelece os critérios de como
objetivamente realizar-se-a a indenizacdo desse dano.

2. Na hipotese, o eg. Tribunal de Justica, corretamente, reconheceu o dano moral in re ipsa, mas enten-
deu ndo comprovados os danos materiais. Por isso, negou a indeniza¢do pleiteada no ponto, ante a
inviabilidade de se reconhecer dano material in re ipsa, sem comprovacdo e sem previsdo legal.

3. Tratando-se de propaganda comparativa ofensiva, ndo ha confusdo entre marcas, nem falsificagdo
de simbolo ou inducdo do consumidor a confundir uma marca por outra. Ao contrario, ndo se faz con-
fusdo entre as marcas, a propaganda as distingue bem, até para enaltecer a marca daré, ora agravante,
em face das outras marcas comparadas, inclusive a da promovente, que sdo ilicita e indevidamente
apontadas e identificadas como marcas de produtos de qualidade inferior ou deficiente. Tem-se, por-
tanto, propaganda comparativa, claramente ofensiva, e o dano moral in re ipsa foi acertadamente re-
conhecido. Porém, é invidvel a condenacdo ao pagamento de indenizacdo por danos materiais sem a
efetiva comprovacdo de prejuizo.

4.Ndo comprovada, na fase de conhecimento, a ocorréncia de dano material, ou seja, sem que tenhasido
oportunamente caracterizado um na debeatur, ndo é possivel se deixar para a fase de liquidagdo a iden-
tificagcdo do quantum debeatur.

5.Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial”

Breve historico dalide

A Toyota do Brasil Ltda. (autora/Toyota), em 17 de dezembro de 2010, ajuizou a¢do inibitéria com pedido de
indeniza¢do por danos morais e materiais, contra a Nissan do Brasil Automdveis Ltda. (ré/Nissan), pela veicu-
lacdo do filme publicitario “Nissan Frontier - Agroboys”, que comparava a picape da ré (Nissan Frontier) com a
picape Hillux da Toyota, bem como com a picape de outro concorrente, alegando que se tratava de propaganda
ofensiva ao produto e a sua marca, caracterizando concorréncia desleal.

Em 19 de junho de 2012, foi proferida sentenca julgando totalmente procedentes os pedidos, condenando a
Nissan ndo s6 a deixar de veicular o filme objeto da agdo, como também a pagar indenizag¢do por danos morais,
no valor de R$ 200.000,00, e por danos materiais, além de custas judiciais e honorarios advocaticios.

Com relacdo aos danos materiais, o Juiz determinou que o valor deveria ser apurado por perito contabil, se-
guindo os critérios doinciso Il do artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996).
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Ambas as partes recorreram da sentenca, que, em 03 de maio de 2016, foi parcialmente reformada pelo Tribu-
nal deJusticado Estado do Rio de Janeiro apenas quanto a condenacdo da ré ao pagamento de indenizagdo por
danos materiais, uma vez que ndo havia prova nos autos de que a autora tivesse efetivamente perdido lucros
em decorréncia direta do evento danoso. Portanto, foi reconhecida a sucumbéncia reciproca.

Inconformada, a Toyota interpds Recurso Especial, que, em 24 de fevereiro de 2022, foi parcialmente provido
para fixar o valor dos danos materiais a ser apurado em liquidagdo por artigos.

A Nissan apresentou Embargos de Declaracdo contra essa decisdo, que foram rejeitados em 11 de abril de 2022.

A Nissan, entdo, interpds Agravo Interno nos Embargos de Declaragdo no Recurso Especial, e, em 14 de feve-
reiro de 2023, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justica (STJ), por maioria de votos, deu provimento ao
agravo para negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Toyota, decisdo sobre a qual se debrugara
este comentario.

A controvérsia e a relevancia do tema

O cerne da decisdo é esclarecer se é viavel admitir a existéncia de dano material in re ipsa - ou seja, dano que
ndo exige prova efetiva de prejuizo - no caso em questdo, em que se reconheceu que a Nissan veiculou propa-
ganda comparativa ofensiva aos produtos e marcas da Toyota.

A decisdo esclarece que o dano material em caso de publicidade comparativa, mesmo quando considerado
ilicito, ndo é in re ipsa por falta de previsdo legal. Diferentemente do caso de viola¢gdo de marca, cujo dano éin
re ipsa, pois é reconhecido por lei, que estabelece que os critérios de como se dard a indenizagdo por esse dano
serdo realizados de forma objetiva, como afirma o voto vencedor.

0 entendimento firmado pelo ST) e seus impactos

Inicialmente, o voto do Ministro Relator, Jodo Otavio de Noronha, teve como objetivo analisar se a propa-
ganda da Nissan teria caracterizado uso indevido da marca Toyota ou se seria mera propaganda comparativa
abusiva, o que, em suas proéprias palavras, afastaria a incidéncia do dano material in re ipsa.

O Ministro Relator considerou que, embora seja permitida a publicidade comparativa, tanto de forma expli-
cita (em que sdo mencionadas as marcas e os produtos comparados) quanto implicita (em que ndo sdo men-
cionados expressamente os sinais dos concorrentes, mas pelas caracteristicas é possivel identificar de qual
produto se trata), para que ndo haja violagdo ao direito de marca, é necessario seguir regras, como a veracidade
das informacdes e a proibi¢do de veicula¢do de publicidade enganosa ou abusiva que prejudique aimagem da
marca comparada, sob pena de configurar concorréncia desleal e confusdo do consumidor, com a consequente
captacdo de clientela.

No caso, o Relator entendeu que o filme da Nissan constituia publicidade comparativa implicita, o que teria
caracterizado uso indevido da marca, uma vez que a propaganda era depreciativa, humilhante e interferia no
bom conceito da marca Toyota, o que geraria a presun¢do de dano material.

No entanto, o voto do Desembargador Relator foi vencido.

Nesse sentido, houve divergéncia até mesmo entre os ministros do STJ, prevalecendo o voto divergente do
Ministro Raul Araujo, que entendeu que, no caso, embora tenha havido propaganda comparativa ofensiva, ndo
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houve confusdo entre as marcas das partes.

Nesse sentido, o voto vencedor afirmou que, como ndo ha violagdo de marca na propaganda em questdo,
trata-se apenas de propaganda comparativa indevida. Assim, a questdo central era analisar se é viavel admitir
a existéncia ou reconhecer, no contexto da propaganda comparativa ofensiva, um dano material in re ipsa, ou
seja, um dano material que ndo exige a prova efetiva do prejuizo.

Foiapontado pelo voto divergente vencedor que, diferentemente dos casos de violagdo de marca, cujo dano
éinreipsa e é reconhecido por lei, ndo ha previsdo na lei de parametros objetivos para se apurar o quantum
desse dano material ndo comprovado nos casos de propaganda comparativa. Portanto, deve ser aplicada ao
caso apenas a condenacdo ao pagamento dos danos morais que foram arbitrados na sentenca, pelo fato de a
comparacdo ter sido ofensiva e enganosa, mas ndo os danos materiais, uma vez que ndo houve prova de dano
efetivo nos autos.

Em decorréncia disso, entendeu-se que “ndo comprovada, na fase de conhecimento, a ocorréncia de dano
material, ou seja, sem que tenha sido oportunamente caracterizado um an debeatur, ndo é possivel se deixar
para a fase de liquidagdo a identificagdo do quantum debeatur”.

De fato, a jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica (ST)) ja firmou o entendimento de que, em casos de
violagdo de marca, o dano é presumido. No entanto, essa decisdo contribui para apontar que esse entendimen-
to ndo pode ser automaticamente transportado para os casos de propaganda comparativa indevida, em razdo
da falta de previsdo legal, esclarecendo que, em um caso de propaganda comparativa indevida, se ndo houver
também violacdo de marca, o dano deve ser comprovado.

Assim,a Quarta Turmado Superior Tribunal de Justi¢a (ST)), por maioria, dando provimento ao Agravo Interno
da Nissan, decidiu que, embora a propaganda comparativa tenha sido ofensiva, ndo houve violagdo de marca
e, portanto, seria necessario comprovar o efetivo prejuizo da Toyota para condenar a Nissan ao pagamento de
indeniza¢do por danos materiais.

Link para o inteiro teor: IAgint nos EDclno RE n®1.770.411-R]

24
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=11 CASO 07

mmm  (ST)-Recurso Especial n°2.032.932/SP)

ST) ENTENDE QUE USO DE NOME EMPRESARIAL ALHEIO EM LINK PATROCINADO POR FERRAMENTA DE BUSCA
PODE CARACTERIZAR CONCORRENCIA DESLEAL.

STJ. Recurso Especial n®2032932/SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Bdas Cueva. Terceira turma, por unanimida-
de.Julgado em 8 de agosto de 2023. DJe: 24/08/2023.

Autora: Fernanda Salomdo Mascarenhas

Areas do Direito: Concorréncia desleal

Tema: Nome empresarial. Uso indevido. Palavra-chave. Ferramenta de busca.
Clientela. Desvio. Concorréncia Desleal.

Ementa/Resumo

“1. A controvérsia posta esta em verificar se: (i) a utilizagdo da ferramenta Google AdWords a partir da inser-
¢do como palavra-chave de nome empresarial implica uso indevido e pratica de concorréncia desleal; (i) na
hipotese, incide o artigo 19 do Marco Civil daInternet e, em caso afirmativo, se estdo presentes os requisitos
de responsabilizacdo ali previstos e (iii) estdo presentes os requisitos para condenacdo no pagamento de
lucros cessantes.

2. A protecdo emprestada aos nomes empresariais, assim como as marcas, tem como objetivo proteger o
consumidor, evitando que incorra em erro quanto a origem do produt ou servico ofertado, e preservar o
investimento do titular, coibindo a usurpagdo, o proveito econdmico parasitario e o desvio de clientela. Pre-
cedentes.

3.Adistincdo entre concorréncia leal e desleal esta na forma como a conquista de clientes é feita. Se a con-
corréncia se da a partir de atos de eficiéncia proprios ou de ineficiéncia alheias, esse ato tende a ser leal. Por
outrolado, seaconcorréncia é estabelecida a partir de atos injustos, em muito se aproximando da légica do
abuso de direito, fala-se em concorréncia desleal.

4.0 consumidor, ao utilizar como palavra-chave um nome empresarial ou marca, indica que tem preferéncia
por ela ou, ao menos, tem essa referéncia na memoria, o que decorre dos investimentos feitos pelo titular
na qualidade do produto e/ou servi¢o e na divulgacdo e fixacdo do nome.

5. A contratacdo de links patrocinados, em regra, caracteriza concorréncia desleal quando: (i) a ferramenta
Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente a marca registrada ou a nome em-
presarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de ne-
gécio (concorrentes), oferecendo servicos e produtos tidos por semelhantes, e (iii) 0 uso da palavra-chave é
suscetivel deviolaras fun¢desidentificadora e de investimento da marcae do nome empresarial adquiridos
como palavra-chave.

6. Na hipdtese, ndo incide o artigo 19 da Lei n°® 12.965/2014, pois ndo se trata da responsabilizacdo do prove-
dor de aplicagbes por conteldo de terceiros, mas do desfazimento de hyperlink decorrente da contratacdo
da ferramenta Google Ads., 0 que atrai a censura da Sumula n® 284/STF.

7. No caso de concorréncia desleal, tendo em vista o desvio de clientela, os danos materiais se presumem,
podendo ser apurados em liquidacdo de sentenca. Precedentes.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, ndo provido.”

Breve histdrico da lide
Em 2018, uma empresa do ramo de lareiras ecoldgicas Ecohouse Decor Comércio e Importacdo de Utensilios

Ltda. (Ecohouse ou autora) ajuizou a¢do contra outra empresa do mesmo ramo Rogustec Industria e Comercio
Eireli (Rogustec ou ré) e contra a empresa de tecnologia Google Brasil Internet Ltda (Google), alegando que, ao
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digitar seu nome comercial no mecanismo de busca do Google, aparecia a propaganda de sua concorrente, a
primeiraré, que adquiriu o link patrocinado - o que configuraria ato ilicito.

Segundo a empresa autora, a pratica seria um meio fraudulento de desvio de sua clientela, nos termos do
inciso Illdo artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), bem como caracterizaria uso indevido de
nome comercial, nos termos do inciso Vdo mesmo dispositivo, caracterizando concorréncia desleal. Requereu,
portanto, a condenacgdo das empresas rés a se absterem de utilizar seu nome empresarial, bem como o paga-
mento de indenizacdo por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Em primeira instdncia, a acdo foi julgada improcedente. Na apelacdo, entretanto, o Tribunal de Justica
do Estado de Sdo Paulo (TJ/SP) reformou a sentenca e condenou as rés, afirmando que “a expressdo Ecohou-
se Decor utilizada pela corré Rogustec como palavra-chave de busca, além do nome empresarial da autora,
equivale também ao seu dominio na internet www.ecohousedecor.com.br” e, portanto, “ndo se tratade uma
busca genérica pelo termo ‘lareira ecolégica’, por exemplo. Ndo se pode negar que, com essa pratica objeti-
va, a Rogustec atrai o consumidor que busca informagdes sobre sua concorrente, configurando, assim, um
desvio de clientela. Ambas as empresas atuam no mesmo ramo de atividade, qual seja, o comércio de lareiras
ecoldgicas e seus acessorios”.

Insatisfeita,aempresa Google interp6s recurso especial no Superior Tribunal de Justica (ST)), alegando, entre
outras questdes, que: (i) ndo houve uso fraudulento do nome empresarial da autora para desviar clientes; (ii) nos
termos do art. 19, caput, e § 1°, da Lei n®12. 965/2014, 0 Marco Civil da Internet, ndo é possivel impor uma ordem
genérica de monitoramento de contetddo da internet sem indicacdo de URLs especificas; e que (iii) nem ha res-
ponsabilidade objetiva dos provedores de aplicacdes de internet, além do fato de que a propriedade intelectual
ndo constitui risco da atividade dos veiculos de propaganda.

A controvérsia e a relevancia do tema

A controvérsia do presente caso reside em (i) saber se o uso da ferramenta Google AdWords (link patroci-
nado) com base na insercdo de nome empresarial como palavra-chave implicaria uso indevido e concorréncia
desleal; (ii) se seria aplicavel o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, em caso positivo, se estdo presentes 0s
requisitos para a responsabilizagdo civil; e (iii) se 0 uso errébneo da palavra-chave poderia violar as funcdes de
identificacdo e investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.

Ditoisso, arelevancia do tema esta justamente na discussdo sobre o desvio ilegal de clientes e a concorrén-
ciadesleal nos novos meios de publicidade e captacdo de clientes, como os links patrocinados nos mecanismos
de busca virtual. Além disso, o caso é relevante na medida em que discute a responsabilidade do provedor vir-
tual pelos danos causados.

0 entendimento do ST) e seus impactos

Em seu voto, o relator do caso, ministro Ricardo Villas Bdas, observou que “a conquista de clientes a partir
da contratacdo de links patrocinados de determinada marca ou nome empresarial ndo tem origem no aumento
de eficiéncia propria ou mesmo naineficiéncia alheia, mas, sim, no aproveitamento do prestigio e do reconhe-
cimento do concorrente. Com efeito, ao procurar por um produto ou servico e digitar a palavra-chave relativa
ao nome da empresa ou a marca do produto na pagina de busca, aquele nome/termo s6 vem a lembranca do
consumidor em decorréncia do esforco do titular para fixar aquela correspondéncia”.

Assim, “é possivel concluir que a contratacdo de links patrocinados a partir de determinado nome empresa-

rial ou marca se configura como desvio ilicito de clientela, o que se traduz em ato de concorréncia desleal, ba-
seado no aproveitamento do prestigio e do reconhecimento do titular (parasitismo), conduta que se enquadra
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no disposto no artigo 195, lll, da Lei n® 9.279/1996. (...) Além disso, trata-se de uso indevido de nome comercial, o
que atraiaincidénciado inciso V do referido artigo 195 da LPI.”

O juiz ressalta que “essa conduta em muito diverge da contratacdo de uma palavra que se refira ao produto
ou servico buscado, mas que ndo corresponda a uma marca ou nome empresarial, como a contrata¢do de ex-
pressdes como “lareira ecologica” ou “acessorios para lareira ecolégica”, quando, ai sim, poderdo ser exibidos
os diversos anuncios adquiridos, sem que se possa falar em aproveitamento do esforco de outrem, mas no livre
exercicio da publicidade”.

Embora essa decisdo esteja na contramdo da maioria das decisdes proferidas em outros paises, ela esta
em linha com a jurisprudéncia brasileira majoritaria que discute o uso de marcas como palavras-chave para
links patrocinados, inclusive com decisdo proferida pelo ST) em 07 de novembro de 2022, sobre esse tema?, que
também reconheceu como pratica de concorréncia desleal o uso de marca registrada de concorrente como
palavra-chave.

O juiz também entendeu que a empresa Google deve ser responsabilizada pelo pagamento de danos ma-
teriais com base na pratica de concorréncia desleal, afirmando que tal entendimento esta de acordo com a
jurisprudéncia do STJ, firmada no sentido de que a Lei de Propriedade Industrial, em caso de infracdo, ndo con-
diciona a repara¢do do dano material a efetiva demonstracdo do prejuizo, especialmente considerando a difi-
culdade de se estabelecer tal prova.

Além disso, o juiz afirmou que o artigo 19 do Marco Civil da Internet ndo se aplica ao caso, pois “ndo trata
da responsabilizacdo do provedor de aplica¢es por conteudo de terceiros, mas do desfazimento de hyperlink
decorrente da contratacdo da ferramenta Google Ads em razdo da ocorréncia de concorréncia desleal”. Nesse
sentido, o juiz afirma que desfazer a “ligacdo” entre a digitacdo da palavra “Ecohouse Décor” e 0 aparecimento
do anuncio da concorrente Rogustec (hiperlink), ja sera suficiente para cessar a conduta ilicita, ndo sendo ne-
cessaria aidentificacdo de qualquer URL.

Apesar da decisdo, é preciso considerar as dificuldades envolvidas no controle prévio pela Google dos ter-
mos aserem adquiridos como palavras-chave pelos usuarios da ferramenta Google AdWords. Para avaliar se de-
terminada palavra-chave viola direitos de terceiros, seria necessario realizar investigacdes sobre a titularidade
dos mais diversos direitos de propriedade intelectual que possam incidir sobre tal palavra-chave, bem como
analisar as atividades desenvolvidas pelo adquirente da palavra-chave e o possivel titular dos direitos para
verificar se sdo concorrentes ou ndo.

Portanto, responsabilizar a empresa Google por toda e qualquer pratica de concorréncia desleal decorrente
da compra de palavras-chave realizada por terceiros, pelo simples fato de esse provedor ser responsavel pela
disponibilizacdo da plataforma, poderia acabarinviabilizando a continuidade do servico de links patrocinados,
tendo em vista as dificuldades de se realizar o controle prévio das palavras adquiridas, conforme exposto no
paragrafo anterior.

Diante do cenario acima e considerando que o ST) ja reconheceu a legalidade dos links patrocinados dis-
ponibilizados pelos mecanismos de busca na Internet, essa questdo ainda pode render mais discuss6es nos
tribunais superiores.

Link para o inteiro teor: Recurso Especial n® 2032932/SP

2 REsp 1937989
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https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=5&documento_sequencial=204730203&registro_numero=202203255619&peticao_numero=&publicacao_data=20230824&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2207506&num_registro=202101443294&data=20221107&formato=PDF

=11 CASO 08

B (ST)-Recurso Especial n°1.759.745/SP)

CONCORRENCIA DESLEAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA SOBRE O USO DE EXPRESSOES
PUBLICITARIAS “EXAGERADAS” COM RELAgf\O A CONCORRENCIA.

Recurso Especial (REsp) 1.759.745/Sd0o Paulo (SP), Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma do Superior Tribu-
nal de Justica, julgamento undnime em 28 de fevereiro de 2023.

Autor: Rafael Dias de Lima

Area do Direito: Concorréncia Desleal

Tema: Pratica de concorréncia desleal. Uso dos termos publicitarios “o melhor
em tudo o que faz” e “o ketchup mais vendido do mundo”.

Ementa/Resumo
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“RECURSO ESPECIAL - ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELACAO JURIDICA C/C PEDIDO CON-
DENATORIO E RECONVENCAO COM PEDIDO DE NAO FAZER C/C INDENIZACAO - ALEGACAO DE VEICU-
LACAO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS ILICITOS A ENSEJAR PROPAGANDA ENGANOSA, CONCORRENCIA
DESLEAL E VANTAGEM COMPETITIVA INDEVIDA - INSTANCIAS ORDINARIAS QUE CONFIRMARAM A LE-
GALIDADE DAS VEICULACOES E INEXISTENCIA DE CONCORRENCIA DESLEAL - JUIZ DE PRIMEIRO GRAU
QUEAPLICOU MULTA PELO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE PUBLICACAO DE FONTE DE
PESQUISA SOBRE A FRASE “O KETCHUP MAIS VENDIDO DO MUNDO” - TRIBUNALA QUO QUE AFASTOU A
APLICACAO DE ASTREINTES. INSURGENCIA DA DEMANDADA/RECONVINTE.

1. Ndo cabe recurso especial por violacdo a artigos do Codigo Brasileiro de Autorregulamentacdo Pu-
blicitaria por ser norma privada e ndo se enquadrar no conceito de lei federal previsto no art. 105, Ill,
“a”, da Constituicdo Federal.

2. Inexisténcia de negativa jurisdicional na espécie. Instancia precedente que analisou todos os pon-
tos necessarios ao correto deslinde da controvérsia, apenas ndo acolhendo a tese aventada pela par-
te orarecorrente.

3. Inocorréncia de julgamento extra petita no tocante a condenacdo em multa didria, porque ao re-
correr da imposicdo de astreintes a ora recorrida devolveu aquela Corte toda matéria relativa ao jul-
gamento desta controvérsia, em virtude da profundidade do efeito devolutivo, sobremaneira os pon-
tos concernentes a expressdo “O ketchup mais vendido do mundo”. 4. Ndo ha ilicitude na assertiva
publicitaria “O melhor em tudo que faz”, tendo em vista caracterizar-se como puffing, mero exagero
toleravel, conduta amplamente aceita no mercado publicitario brasileiro e praticada pela prépriare-
corrente. Tal frase ndo é passivel de avaliagdo objetiva e advém de uma critica subjetiva do produto.
Portanto, é razoavel permitir ao fabricante ou prestador de servico que se declare o melhor naquilo
que faz, mormente porque esta é a autoavaliacdo do seu produto e aquilo que se busca alcancar, ain-
da mais quando ndo ha qualquer mensagem depreciativa no tocante aos seus concorrentes.

5. As expressdes utilizadas pela recorrida - “O ketchup mais vendido do mundo” e “O melhor em tudo
que faz”-sdo licitas, bem como ndo ha prova de dano material pela ocorréncia de suposta vantagem
competitiva, em decorréncia do uso das mencionadas assertivas, nos autos, o que afasta a obrigacdo
de indenizar.

5.1.As pecas publicitarias darecorrente contém anuncios e expressdes tdo ou mais apelativos do que
os da recorrida. A pretensdo de abstencdo de ato similar ao praticado pela prépria insurgente ndo
pode ser acolhida sob pena de violacdo ao principio da boa-fé objetiva, em especial ao seu conceito
parcelar de vedacdo ao comportamento contraditério (venire contra factum proprium).

6. Recurso especial desprovido.



Breve historico dalide

A empresa Heinz Brasil S.A. ajuizou acdo de declaragdo de inexisténcia de relacdo juridica cumulada com
reparacdo de danos morais contra a Unilever Brasil S.A.

A acdo foi motivada por uma dentncia feita pela Unilever contra a Heinz ao Conselho Nacional de Autorre-
gulamentacdo Publicitaria (CONAR), uma vez que esta ultima vinha utilizando as expressdes publicitarias “O
ketchup mais consumido do mundo” e “Melhor em tudo que faz” em suas propagandas.

O CONAR, em sua decisdo, determinou a suspensdo das propagandas da Heinz que contivessem as expres-
sdes publicitarias mencionadas.

O objetivo da Heinz com a agdo era reverter o posicionamento do CONAR (que determinou a suspensdo de
suas propagandas contendo as frases “O ketchup mais consumido do mundo” e “O melhor em tudo que faz”),
declarar a inexisténcia de relacdo juridica entre as partes (ja que a Heinz ndo é membro do CONAR) e qualquer
ilegalidade em relacdo ao Cddigo e Etica do CONAR, e condenar a Unilever a pagar indenizacdo a Heinz pelos
danos causados em razdo da suspensdo do material publicitario.

A Unilever respondeu a agdo e apresentou reconvencdo, requerendo que:
a) fosseincluida a fonte da pesquisa que confirmou a veracidade da frase “O ketchup mais consumido do mundo”
b) a frase “Melhor em tudo o que faz” fosse retirada do material publicitario utilizado pela Heinz.

Em primeirainstdncia, o juiz decidiu acolher parcialmente os pedidos feitos pela Heinz entendendo pela au-
sénciadeviolacdo do Cédigo Brasileiro de Autorregulamentacdo Publicitariae da Lei9.279/96 em relagdo ao uso
da frase “Heinz, melhor em tudo o que faz” e “Heinz, o ketchup mais consumido do mundo” (desde que, nesta
ultima, sejaincluida a fonte da pesquisa que a sustenta), bem como parte do pedido reconvencional formulado
pela Unilever (determinando que a Heinz, ao utilizar a frase “Heinz, o ketchup mais vendido do mundo”, passe a
incluira fonte da pesquisa que sustenta essa posicdo de lideranca de mercado).

Tanto a Heinz quanto a Unilever entraram com um recurso contra a decisdo proferida em primeira instancia.

O Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo (TJ/SP), em segunda instdncia, deu provimento ao recurso da
Heinz, revertendo a posicdo de primeira instancia.

A Unilever interpds Recurso Especial no Superior Tribunal de Justica (ST)), alegando violacdo de diversos ar-
tigos, incluindo os artigos 27 e 32 do Cddigo de Autorregulamentacdo Publicitaria e os artigos 195, 208 a 210 da
Lei de Propriedade Industrial.

A controvérsia e a relevancia do tema

O julgamento do STJ, primeiramente, traz a tona o conflito com uma decisdo anteriormente proferida pelo
Conselho Nacional de Autorregulamentacdo Publicitaria (CONAR), com base no Codigo Brasileiro de Autorregu-
lamentacgdo Publicitaria.

E, principalmente, firma o entendimento de que o uso das expressées “o ketchup mais vendido do mundo”
e “omelhorem tudo o que faz” é totalmente licito e, consequentemente, ndo causa qualquer tipo de prejuizo a
terceiros. Esse entendimento é diametralmente oposto ao que esta praticamente sedimentado pelo CONAR (de
que tais “afirmacgdes superlativas e comparativas com relacdo ao mercado” ndo podem ser utilizadas, sem ao
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menos apresentar alguma prova técnica que confirme e/ou sustente sua “veracidade”).

E interessante notar a posicdo estabelecida na decisdo, ao mencionar que o uso da frase publicitaria “A me-
lhorem tudo o que faz” ndo tem qualquer conotacdo pejorativa em relacdo aos concorrentes, de modo que ndo
ha espacgo parase falaremilicitude quanto ao seu uso. Inclui, ainda, uma explicacdo e comparacdo do que seria
uso enganoso em comparac¢do com declara¢bes meramente exageradas para uso em publicidade.

0 entendimento firmado nesse julgamento é altamente relevante, pois pode impactar diretamente o uso
)«

de superlativos, tais como: “o melhor...”, “o0 mais...”, “o maior...” no mercado publicitario, diante de um entendi-
mento diverso estabelecido e regulamentado pelo CONAR.

Devemos ficar atentos a como esse julgamento sera ajustado dentro dos novos materiais publicitarios que
certamente continuardo a ser adotados perante o publico em geral, especialmente em relacdo ao uso de super-
lativos com efeito comparativo (seja de forma direta ou indireta).

0 entendimento do ST) e seus impactos

O Ministro Relator Marco Buzzi destacou em seu voto (seguido por unanimidade pelos demais ministros)
que a Heinz expds em suas razdes recursais que, ainda que indiretamente, levou ao conhecimento do Tribu-
nal de segundainstdnciaa questdo acercada obrigatoriedade de publicagdo de pesquisas que indiquem sua
posicdo de lideranca no niumero de vendas do produto (em relagdo ao uso da frase “O ketchup mais consumi-
do do mundo”).

Além disso, o Ministro Relator levantou a questdo discutida em segunda instancia, no sentido de que a ex-
pressdo “Melhor em tudo o que faz” constitui mero puffing, ou seja, a forma de publicidade que utiliza o exage-
ro como método de convencimento do consumidor.

Com base nessa questdo, o Ministro Relator firma o entendimento de que ndo seria razoavel proibir as em-
presas de se autodenominarem as melhores naquilo que fazem. Porque seria apenas uma autoavaliagdo de seus
produtos e da meta a ser alcancada. E destaca que ndo ha carater depreciativo em relagdo aos concorrentes.

O Ministro Relator menciona que ndo se pode infantilizar o consumidor médio brasileiro, fazendo-o acredi-
tar que sera facilmente induzido, ignorando suas preferéncias pessoais.

Da mesma forma, destaca em seu voto que a préopria Unilever utiliza métodos semelhantes em suas propa-
gandas, confirmando o entendimento de que a ocorréncia de mero puffing ndo pode ser considerada enganosa
quando se trata de afirmagfes exageradas para contextos puramente publicitarios. E esse tipo de uso na publi-
cidade depende de uma andlise critica subjetiva, o que impossibilita sua mensura¢do objetiva.

Para embasar seu entendimento, o Ministro citou o posicionamento similarmente adotado em julgamen-
to anterior proferido pela mesma Quarta Turma do Superior Tribunal de Justica (Recurso Especial (REsp) n°
1.377.911/Sdo Paulo (SP), Relator Ministro Luis Felipe Salomdo, julgado em 02/10/2014).

E, com base nisso, reafirma que ndo ha propaganda enganosa e concorréncia desleal quando é utilizada a
frase “Melhor em tudo o que faz”, sendo seu uso licito.

Com relacdo a frase “O ketchup mais vendido do mundo”, corrobora-se o entendimento de que realmente

era o mais vendido na época. Portanto, estava sendo veiculada informacdo fidedigna corroborada em pesquisa
sobre o nimero de vendas de seu produto (da Heinz).
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E o Ministro Relator em seu julgamento reiterou que ndo seria razoavel que a Unilever exigisse que a Heinz
deixasse de utilizar as propagandas (com técnicas publicitarias exageradas), uma vez que também utiliza a
mesma técnica em suas propagandas, incorrendo em comportamento contraditério em relagdo a essa questdo
(contradicdo nadefesadeargumentos em relagdo a condutaanteriormente adotada). Em relagdo aisso,hauma
citacdo do acérddo proferido pela Quarta Turma do STJ (Agravo Interno (AGInt) no Agravo em Recurso Especial
(AREsp) n° 1.339.580/Distrito Federal (DF), de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 15 de
junho de 2020.

Esse entendimento do Ministro Relator foiacompanhado por unanimidade pelos demais Ministros da Quar-
ta Turma do Superior Tribunal de Justica.

Esse julgamento podera servir de parametro para como o mercado publicitario reagira daqui para frente em
suas propagandas. Principalmente diante da posicdo estabelecida e consolidada pelo CONAR, que é diametral-
mente oposta a essa decisdo.

0 ST alterou e ampliou substancialmente o entendimento sobre as expressdes publicitarias adotadas com
carater “exagerado e superlativo” em relacdo ao posicionamento adotado ha anos pelo CONAR.

Essa decisdo certamente impacta as novas formatacdes/desenvolvimentos de propagandas no mercado
(que podem ou ndo seguir esse mesmo entendimento), de modo que o Superior Tribunal de Justica podera se
deparar com novas situagdes a esse respeito, revisitando essa questdo no futuro, podendo ou ndo alterar seu
entendimento firmado nesse julgamento.

Link para o inteiro teor: Recurso Especial (REsp) 1.759.745/SP
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https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=181500989&registro_numero=201800017630&peticao_numero=&publicacao_data=20230329&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=181500989&registro_numero=201800017630&peticao_numero=&publicacao_data=20230329&formato=PDF

=11 CASO 09

B (ST)-RecursoEspecial n°1.736.786/SP)

ST) RECONHECE SOLIDARIEDADE PASSIVA EM VIOLA(:]\O DE DIREITOS AUTORAIS EM CAMPANHA DE MARKE-
TING PARA REJEITAR ALEGAgf\O RELACIONADA A PRESCRIgf\O.

Superior Tribunal de Justica (STJ). Recurso Especial n°. 1736786-SP, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, 42
Turma, julgado em 25 de abril de 2023. DJe 04/05/2023.

Autores: Rodrigo de Assis Torres e Fernando de Assis Torres

Area do Direito: Direito Autoral

Tema: Solidariedade passiva em poesia reproduzida sem autorizacdo
por propaganda.

Ementa/Resumo

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VIOLACAO DE DIREITOS AUTORAIS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CAUTELAR. INTERRUPCAQ. PRAZO PRESCRI-
CIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 104 da Lei n. 9.610/1998, responde solidariamente
com o contrafator quem utiliza obra reproduzida com fraude, com a finalidade de obter ganho, van-
tagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem. 2. No caso dos autos, a contratante
responde solidariamente comaempresade publicidade contrafatora, por utilizar poemaem campanha
publicitaria, veiculada em canais de televisdo sem autoriza¢do do autor. 3. Ajuizada acdo cautelar pre-
paratdria contra um dos réus solidarios, a interrupgdo do prazo prescricional prejudica ambos, confor-
me disp8e o art. 204, § 1°, do CC/2002. 4. Recurso especial a que se nega provimento.”

Sobre a controvérsia

A acdo foi ajuizada por Edson Luiz Marques Santos (“autor”) contra Leo Burnett Publicidade Ltda. (“Leo Bur-
nett”) e FIAT AUTOMOVEIS S/A (“Fiat”), com base em suposta violacdo de direitos autorais.

O autorafirmaque é escritor, poeta e autor dos livros “Manual da Separac¢do”, “Soliddo e Mil” e “Mude”, mem-
bro do Clube de Poesia de Sdo Paulo e cofundador da Ordem Nacional dos Escritores, com obras publicadas em
diversos websites.

Segundo o autor, um de seus poemas foi utilizado pela Leo Burnett, sem sua autorizagdo, na criacdo da cam-
panha publicitaria institucional dos 25 anos da FIAT no Brasil. A campanha publicitaria teve inicio em 07 de
janeiro de 2001 nos principais canais de televisdo.

Por fim, pede uma indeniza¢do por danos materiais e morais.

Em sua contestacdo, a FIAT argumentou, dentre outros pontos, que a campanha publicitaria foi desenvolvida
pela Leo Burnett g, consequentemente, a FIAT ndo deve responder pelos danos eventualmente causados ao Autor.

Além disso, a FIAT aduziu que o autor ja havia ajuizado uma acdo cautelar contra a Leo Burnett visando a
divulgacdo de documentos. De acordo com a FIAT, o ajuizamento da acdo cautelar interromperia o prazo pres-
cricional para a propositura de uma a¢do de indeniza¢do apenas no que diz respeito a empresa Leo Burnett. O
prazo prescricional para reclamar indeniza¢do contra a FIAT, alguns anos depois, supostamente expirou devido
aregraestabelecida pela se¢do 204 do Codigo Civil.

A sentenca de primeira instancia acolheu parcialmente o pedido do autor para condenar ambas as rés, Leo
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Burnett e FIAT, ao pagamento de danos econémicos, ainda a serem quantificados em processo de liquidagdo, e
danos morais no valor de RS 100.000,00.

A FIAT interp6s recurso de apelacdo questionando a decisdo de primeiro grau, que foi provido pelo Tribu-
nal de Justica de Sdo Paulo em decisdo dividida. Os Desembargadores entenderam que o prazo prescricional
seriade trésanos, de acordo comaregrado artigo 206, §3°,inciso V,do Codigo Civil, e que de fato beneficiaria
ambas as rés.

O autoraindainterpds um recurso de esclarecimento com base na divergéncia de um dos desembargadores
daTurma, e esse recurso foi provido para restabelecera decisdo de primeiro grau com base no raciocinio de que
0 ajuizamento anterior da acdo cautelar interrompeu o prazo prescricional, e essa interrupcdo afetou ambos
osréus devido a responsabilidade solidaria, mesmo considerando que a causa da interrupcdo, ou seja, 0 ajuiza-
mento da a¢do cautelar, originalmente envolvia apenas a Leo Burnett. Em outras palavras, a responsabilidade
solidaria da FIAT nadiscussdo central envolvendo violacdo de direitos autorais seria suficiente para estender os
efeitos da interrupcdo do prazo prescricional a ambas as rés, independentemente do ajuizamento anterior de
umaacdo cautelar apenas contra a Leo Burnett.

A opinido do Superior Tribunal de Justica

Em um recurso que buscareverteradecisdo do Tribunal de Apelacdo, a FIAT afirma que a decisdo viola lei fede-
ral e contradiz a jurisprudéncia, pois ndo ha infragdo contributiva e, de acordo com a se¢do 204 do Cédigo Civil,
os efeitos da interrupcdo do prazo prescricional devem afetar apenas a Leo Burnet.

A FIAT afirma, portanto, que ndo é mais possivel o ajuizamento tardio da acdo de indenizagdo contra ela.

No entanto, a4 Turmado ST) rejeitou o recurso por unanimidade, afastando qualquerargumento de auséncia
deinfracdo contributiva.

Em suma, o ST) adotou o seguinte posicionamento:
i. Aresponsabilidade solidaria ndo é presumida, ela decorre da lei e da vontade das partes;

ii. Embora a base legal utilizada pelo Tribunal de Justica para demonstrar a infracdo por contribuicdo seja
equivocada, as acbes da FIAT e da Leo Burnett se enquadram perfeitamente no artigo 104 da Lei de Direitos
Autorais, que estabelece que “Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depdsito
ou utilizarobra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem,
proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, serd solidariamente responsdvel com o contrafa-
tor, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidorem
caso de reproducdo no exterior.”

iii. Ha precedentes de outras Camaras do ST) reconhecendo a infragdo por contribuicdo em casos seme-
Ihantes; e

iv. De acordo com o Cédigo de Processo Civil, ndo ha discussdo sobre o prazo prescricional. Se houver res-
ponsabilidade solidaria, o ajuizamento da acdo cautelar contra um dos réus é suficiente para interromper a
prescri¢cdo contra ambos.

Portanto, a Corte reconheceu a violagdo por ambas as rés e, com base na responsabilidade solidaria da FIAT, e
estendeu os efeitos da interrupcdo do prazo prescricional as rés.
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Observacoes finais

Odireito autoral representa um ramo relativamente jovem e ainda em desenvolvimento no direito, mas de im-
portdncia crescente, cuja autonomia legislativa somente surgiu com o advento da Lei n°® 5.988/73. Atualmente,
o direito autoral é regulado pela Constitui¢do Federal no Art. 5° incisos XXVII e XXVIII e pela Lei n°. 9.610, de 19
de fevereiro de 1998 - Lei de Direitos Autorais.

De acordo com o Cddigo Civil Brasileiro (Lei Federal n° 10.406/02), a obrigacdo de indenizar surge somente
quando é possivel estabelecer um nexo causal direto entre o dano e o seu causador. A responsabilidade por
atos de terceiros s é reconhecida em casos especificos (Que devem ser vistos como exce¢des), tais como (entre
outros) relagdes de consumo e violacdo de direitos autorais. O artigo 104 da Lei de Direitos Autorais, em par-
ticular, estabelece a responsabilidade solidaria de pessoas que tenham contribuido de alguma forma para a
disseminacdo de conteldo ilegal.

Portanto, a violacdo indireta ou por contribuicdo deve ser considerada uma excecdo as regras gerais de respon-
sabilidade previstas em nosso Cddigo Civil. Considerando que o presente caso trata de uma alegacdo de violacdo
de direitos autorais devido ao uso de poema sem autoriza¢do, aplicam-se as regras da Lei de Direitos Autorais.

Link para o inteiro teor: Recurso Especial n°® 1736786/SP
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=11 CASO 10

B (ST)-Recurso Especial n°2.008.122/SP)

ST) ENTENDE QUE CLIPPING PAGO DE MATERIAS E COLUNAS JORNALISTICAS FEITO SEM AUTORIZACAO PODE
VIOLAR DIREITOS AUTORAIS DE JORNAL.

Superior Tribunal de Justica (STJ). Recurso Especial n°® 2.008.122/SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira
turma. Por maioria de votos. Julgado em 22 de agosto de 2023. DJe: 28/08/2023.

Autora: Patricia Porto

Area do Direito: Direito Autoral

Tema: Direito Autoral. Responsabilidade Civil. Clipping de noticias. Auséncia de Autori-
zacdo. llicitude Danos Patrimoniais Configurados. Danos Morais. llegitimidade.

Ementa/Resumo

“(...) 4. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilizacdo, publicagdo ou reproducdo de suas obras
(art. 5°, XXVII, da CF/88).

5. As criacdes do espirito derivadas da atividade jornalistica sdo obras protegidas pela Lei de Direitos
Autorais, pertencendo, em consequéncia,

exclusivamente aos respectivos titulares o direito de utilizacdo publica e aproveitamento econémico
(arts. 28 e 29 da Lei 9.610/98).

6. A producdo e a comercializagdo de servico de clipping de noticias integram atividade que ndo se
enquadra na moldura fatica das normas dos incisos I, “a”, e VIl do artigo 46 da LDA.

7. As limita¢Oes aos direitos patrimoniais dos titulares de direitos autorais devem passar pelo crivo
do “Teste dos Trés Passos” antes de sua aplicacdo a um caso concreto, em razdo do compromisso
assumido pelo Brasil na condicdo de signatario da Conveng¢do de Berna e do Acordo TRIPS. Doutrina.
8. Segundo o “Teste dos Trés Passos”, a reproducdo ndo autorizada de obras de terceiros somente é
admitida quando preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) em certos casos especiais; (ii)
que ndo conflitem com a exploragdo comercial normal da obra; e (iii) que ndo prejudiquem injustifica-
damente os legitimos interesses do autor.

9. A atividade de comercializacdo de clipping de noticias realizada pela recorrida conflita com a ex-
ploracdo comercial normal das obras da recorrente, prejudicando injustificadamente seus legitimos
interesses econdmicos.

10. Nos termos do art. 36 da Lei 9.610/98, a utilizacdo econémica de escritos publicados pelaimprensa
diaria ou periddica constitui direito pertencente exclusivamente ao respectivo titular da obra.

11. O servico de clipagem, em hipdteses como a dos autos, ndo se enquadra na moldura fatica da
norma do art. 10.1 da Convencdo de Berna, pois as matérias jornalisticas da recorrente sdo utilizadas
como insumo do produto comercializado pela recorrida, e ndo como meras citacdes.

12. Evidenciado que a recorrida utilizou comercialmente, sem autorizagdo, obras cuja fruicdo econé-
mica é reservada exclusivamente a recorrente, esta faz jus aindenizacdo, a titulo de danos materiais,
que reflita o que ela “efetivamente perdeu” e 0 que “razoavelmente deixou de lucrar” (art. 402 do
CC/02),em valor a serapurado em liquidacdo de sentenca.

13.Umavez que arecorrente se apresenta como titular dos direitos autorais objeto da acdo na condi-
cdo de cessionaria, carece elade legitimidade para pleitear compensacdo por danos morais, em razdo
da circunstancia de a transmissdo de tais direitos, ainda que total, ndo compreender os de natureza
moral, nos termos da regra expressa no art. 49, paragrafo tnico,

da LDA.

14. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.
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Breve historico dalide

Em 2014, os conhecidos veiculos de noticias brasileiros Folha de Sdo Paulo e Agora Sdo Paulo, por meio de
sua administradora, a empresa Folha da Manhd S.A (“Folha” ou “autora”), ajuizaram uma ac¢do por violacdo de
direitos autorais contra outra empresa (“Linear” ou ré”), esta especializada no clipping de noticias e colunas
jornalisticas. 0 argumento daautoraédequearéelaborava e comercializava clipping de noticias reproduzindo
matérias jornalisticas e colunas editadas pelas autoras e de titularidade destas sem autorizacdo ou remunera-
cdo, em clara infracdo aos seus direitos autorais, dado que havia ali um proveito econémico explorado pela ré,
inferindo também, nesse sentido, a existéncia de concorréncia desleal na conduta.

A Folha sustentou que “cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literaria, artistica
ou cientifica” (art. 28, da lei 9610/1998, Lei de Direitos Autorais - LDA), e que a utilizacdo de sua obra “depende
de autorizacdo prévia e expressa do autor (art. 29, LDA). Aduzindo, ainda, que seu pleito encontra protecdo tam-
bém no art. 36 da LDA, que preceitua que “o direito de utilizacdo econémica dos escritos publicados pela im-
prensa, didria ou periddica, com excecdo dos assinados ou que apresentem sinal de reserva, pertence ao editor,
salvo convencgdo em contrario.”

Dito isso, os pedidos da Folha eram: (i) que a Linear se abstivesse de utilizar as matérias e colunas jornalisti-
casdaFolhanos clippings que produzia e comercializava; (i) que fossem imediatamente excluidos do banco de
dados daré a totalidade do contelido indevidamente utilizado; e (iii) que a ré indenizasse a autora pelos danos
materiais e morais, além de remuneracdo por eventual continuidade do uso (por meio de aplicacdo de multa).

Em sua defesa, a ré argumentou que o uso ndo autorizado das obras jornalisticas da autora na forma de
clipping seria permitido por forca do artigo 46, I, a da LDA, que informa que “ndo constitui ofensa aos direitos
autorais a reproducdo na imprensa didria ou periddica, de noticia ou de artigo informativo, publicado em dia-
rios ou periddicos, com a mencdo do nome do autor, se assinados, e da publicacdo de onde foram transcritos”.
Respaldou sua defesa também noinciso VIIl do mesmo artigo, que permite “a reproducdo, em quaisquer obras,
de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plas-
ticas, sempre que a reproducdo em si ndo seja o objetivo principal da obra nova e que ndo prejudique a explo-
racdo normal da obra reproduzida nem cause um prejuizo injustificado aos legitimos interesses dos autores”.
Por fim, aduziu que sua conduta estaria respaldada pelo art. 10. 1 da Convencdo de Berna que, estipula que “sdo
licitas as citacdes tiradas de umaobrajalicitamente tornada acessivel ao publico, com a condicdo de que sejam
conformes aos bons usos e na medida justificada pela finalidade a ser atingida, inclusive as citacdes de artigos
de jornais e colecBes periddicas sob forma de resumos de imprensa”.

Na primeira instancia e em sede de apelacdo, o Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo (TJ/SP) negou os
pedidos da Folha, julgando-os improcedentes e acolhendo os argumentos de defesa da ré.

Em 2022, inconformada, a Folha interpds um recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justica, reiteran-
do aplicacdo dos artigos da LDA que protegem os direitos autorais das obras jornalisticas e argumentando que
ndo se pode adotar entendimento diverso para a realizacdo de clipping, que consiste em reiterada reproducdo
e distribuicdo desautorizada do conteudo de titularidade da autora.

A controvérsia e arelevancia do tema
0 objetivo central da decisdo aqui comentada foi, em resumo, esclarecer se haveria ou ndo infra¢cdo autoral
por reproduzir de forma ndo autorizada (no todo ou em trecho consideravel) com fins comerciais de noticias e

colunas jornalisticas, em atividade de compilacdo e distribuicdo de noticias conhecida como clipping.

No entanto, o entrave se da justamente no que concerne a protecdo por Direitos Autorais no Brasil do traba-
lho jornalistico. Se por um lado, na legislacdo nacional, a utilizacdo econdmica de escritos publicados pela im-
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prensadiaria ou periddica constitui direito pertencente ao respectivo titular da obra, dependendo de autoriza-
cdo prévia e expressa do autor ou do titular sua utilizacdo, por outro lado, conforme ja citado, a mesma lei traz
disposicdes legais que podem trazer limitacdes aos direitos autorais relativos as noticias e artigos informativos
publicados em diarios ou periddicos.

Assim, o cerne da controvérsia a ser dirimida pelo Superior Tribunal de Justica (STJ) no caso em tela é escla-
recer como a legislacdo autoral nacional deve ser interpretada, no que diz respeito a conduta exercida pela ré.

A posicdo firmada pelo ST) no julgamento do Resp. n°2.008.122/SP é relevante na medida em que delineia os
limites entre a livre iniciativa e os direitos autorais nas atividades de clipping e tem o potencial para tracar um
entendimento sélido sobre o uso de trabalhos jornalisticos de terceiros por essas empresas.

0 entendimento do ST) e seus impactos

Na Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica, o voto vencedor, proferido pela Ministra Relatora Nancy
Andrigui, estabeleceu a premissa de que os trabalhos jornalisticos possuem natureza de obra intelectual pas-
sivel de tutela pelos direitos autorais (arts. 28 e 29 da LDA). Ademais, o voto se preocupou em sinalizar de que o
que estava em discussdo ndo era a garantia de exclusividade sobre fatos jornalisticos, uma vez que estes ndo
podem ser objeto de apropriacdo, mas sim o reconhecimento da matéria jornalistica com seus contornos espe-
cificos de forma e contetido como obra autoral tutelada juridicamente.

Em sequéncia, foi esclarecido que os direitos autorais referentes as obras jornalisticas, por vezes, podem
sofrer limitacdes na forma dos artigos 46, incisos |, a e VIII da LDA. Observou a Relatora que os mencionados
artigos sdo a positivacdo no ordenamento nacional do que direciona o art. 10.1 da Convencdo de Berna, esclare-
cendo que, em regra, as disposicOes desse tratado ndo sdo de aplicacdo direta nas relacdes juridicas de direito
privado dos sujeitos dos paises contratantes, estando sua aplicacdo limitada a declaracdo de sua recepcdo.

0 voto condutor entendeu, no caso em apreco, pela ndo aplicacdo da limitacdo ao direito autoral conferi-
da pelo art. 46, I, a da LDA. Aduz a Ministra Relatora que a atividade desenvolvida pela ré ndo se enquadra na
moldura fatica exigida pela norma, uma vez que o servico de clipping por ela comercializado ndo constitui “re-
producdo na imprensa diaria ou periéddica”, mas sim, monitoramento de midia realizado de acordo com as es-
pecificacbes do cliente, compilacdo dos dados monitorados e disponibilizacdo em um site desenvolvido espe-
cialmente para o acesso do cliente.

Com relacdo a excecdo prevista no artigo 46, VIl da mesma lei, a Ministra Relatora também asseverou ndo se
aplicar ao caso julgado visto que, mesmo que se reconheca que a conduta da ré possa ser enquadrada como
reproducdo de “pequenos trechos de obras preexistentes”, a segunda parte do que preceitua esse artigo ndo
foi atendida. De acordo com o voto vencedor, a ré ndo observou os requisitos estabelecidos na parte final da
norma em questdo, que determinam que a reproducdo ndo deve ser o objetivo principal da obra, nem que pre-
judique asuanormal exploracdo, ndo causando, ainda, prejuizo injustificado ao legitimo interesse dos autores.

A Ministra Relatora explicou se tratar tais requisitos do “Teste dos Trés Passos”, regra prevista na Conven-
cdo de Berna e em TRIPS, segundo o qual a reproducdo ndo autorizada de obras de terceiros é admitida: (i) em
certos casos especiais; (ii) que ndo conflitem com a exploracdo comercial normal da obra; e (iii) sem prejudicar
injustificadamente os legitimos interesses do autor. De acordo com a Ministra Nancy Andrigui, a clipagem de
noticias conflita com a exploracdo normal da obra reproduzida, uma vez que o leitor do clipping, ao ter acesso
as noticias compiladas, fica desestimulado a buscar tais noticias nos jornais editados pela ré. Ainda, a atividade
de clipping exercida pela Linear teria incontroverso objetivo de lucro, prejudicando injustificadamente os legi-
timos interesses da Folha.

Por fim, a Ministra Relatora asseverou que o artigo 10.1 da Convencdo de Berna também ndo se aplicaria ao
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caso em apreco, umavez que tal dispositivo fala em cita¢des, o que ndo ocorre na conduta da ré, “pois esta uti-
liza as matérias jornalisticas como insumo do produto que comercializa, e ndo como meras citagbes”.

Assim, o voto vencedor entendeu que o servi¢o de clipping da Linear ndo satisfazia o “Teste dos Trés Passos”
e que a sua conduta violava os direitos autorais da Folha.

Comrelagdo aos danos, reconheceu o direito da autora ao dano de cunho patrimonial, negando, corretamen-
te, 0 dano de natureza moral, por auséncia de legitimidade no pleito, por ser a Folha titular das obras jornalisti-
cas reproduzidas, mas ndo autora destas. Conforme o art. 27 da LDA, os direitos morais dos autores sdo inalie-
naveis e irrenunciaveis, ndo podem ser transferidos.

0 voto vencido do Ministro Moura Ribeiro entendeu que a divulgacdo das noticias oferecidas pelo clipping
ndo constitui ofensa aos direitos autorais, principalmente por entender que noticia ou de artigo informativo re-
tratam circunstdncias faticas, ndo podendo ser considerados criagdo do espirito protegida por direito autoral.
O voto ndo foi seguido pelos demais ministros da turma.

0 entendimento do STJ) no caso em questdo tem o potencial de causar impactos para o mercado de criagdo
e circulacdo de noticias, abrindo caminho para que outros veiculos de imprensa busquem impedir que outras
empresas de clipping ou empresas com atividades semelhantes utilizem os textos jornalisticos de sua titula-
ridade. Ndo obstante, é importante observar que o balanceamento de direitos deve ser realizado conforme o
caso concreto, ndo podendo a hermenéutica aqui realizada ser aplicada como modelo Gnico em outros casos,
sem que se considere as caracteristicas e peculiaridades das contendas a serem dirimidas. De toda forma, sem
duvidas, o posicionamento do STJ ja abre importante precedente para a resolucdo de lides de natureza seme-
Ilhante. Ainda, é importante se ater a primeira observacdo do voto condutor, que corretamente sinalizou que o
que é cabivel de tutela pelo direito autoral é a expressdo literdria das noticias e ndo os fatos jornalisticos em si.

Link para o inteiro teor: Recurso Especial n®2.008.122/SP
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=11 CASO 11

- (STF - Recurso Extraordinario n° 702.362/RS)

STF DECIDE QUE COMPETE A JUSTICA FEDERAL PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE VIOLA(:.I"\O DE DIREITO AUTO-
RAL DE CARATER TRANSNACIONAL.

Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n° 702.362/RS. Relator: Ministro Luiz Fux. Plenario, por maio-
ria de votos. Julgado em 08 e 18 de dezembro de 2023. DJe: 15/03/2024.

Autoras: Patricia Carvalho da Rocha Porto e Jade Seiblitz

Area do Direito: Direito Autoral

Tema: Direito Autoral. Direito Constitucional. Direito Penal e Processo
Penal. Reproducdo llegal de CDs e DVDs. Transnacionalidade do delito.
Definicdo de competéncia.

Ementa/Resumo

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 580 da repercussdo geral, deu provimento ao recurso extra-
ordinario e fixou a seguinte tese: “Compete a Justica Federal processar e julgar o crime de violagdo de
direito autoral de carater transnacional”, nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Mi-
nistros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e André Mendonca. Plenario, Sessdo Virtual de 8.12.2023 2 18.12.2023.

Breve historico dalide

Em 2009, foi denunciada pelo Ministério Publico Federal (MPF) a importacdo para o Brasil de midias piratea-
das (notadamente CDs gravados com indicios de falsificacdo), ou seja, reproduzidas com viola¢do aos direitos
autorais (art. 184, § 2° do Cddigo Penal). O caso ocorreu no sul do Brasil e o réu confessou que havia obtido os
CDs no Paraguai.

Adenunciado MPF foi oferecida, em sua origem, perante a Justica Federal. AJustica Federal declinou a compe-
téncia sob o argumento de competir a Justica Estadual o processamento e julgamento de viola¢do de direitos
autorais. Assim, em apelac¢do, o Tribunal Regional Federal da 42 regido (TRF4) julgou o recurso mantendo a deci-
sdo de declinio de competéncia, pelos fundamentos de que (i) o crime envolvia apenas interesses particulares,
e que (ii) ndo havia a configuracdo de lesdo direta a qualquer bem, servico ou interesse da Unido.

Inconformado, o MPF interpds Recurso Extraordinario perante o Supremo Tribunal Federal (STF). O MPF ale-
gouque o TRF4 haviaviolado o artigo 109, V,da Constituicdo Federal, que prevé acompeténciada)ustica Federal
paraojulgamento de “crimes previstos em tratado ou convencdo internacional, quando, iniciada a execu¢do no
Pais, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente”. Assim, uma vez que crimes
deviolagdo de direitos autorais estdo presentes em diversos tratados e convencdes internacionais, defendeu o
MPF que a competéncia é da Justica Federal no caso da protecdo destes direitos.

A controvérsia e a relevancia do tema

No presente caso, a controvérsia principal giraem torno da competéncia para o processamento e julgamento
de crimes de violacdo a direitos autorais em carater transnacional no Brasil.

Assim, arelevanciado temajulgado estd justamente: nainterpretacdo sobre o alcance dos crimes de violacdo
de Direitos Autorais transnacionais (se ferem ou ndo os interesses da Unido); na competéncia para tratar de ca-
sos transnacionais de violacdo de direitos autorais; bem como na aplicagdo dos compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil na protecdo desses direitos.
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0 entendimento do STF e seus impactos

Inicialmente, cabe observar que a repercussdo geral do tema foi reconhecida. A repercussdo geral é um Ins-
tituto processual previsto na Constituicdo Federal brasileira e no Codigo de Processo Civil que reserva ao STF
o direito de julgar somente recursos extraordindrios que tragam temas que apresentem questdes relevantes
sob o aspecto econdmico, politico, social ou juridico. Os temas representativos da controvérsia sdo questdes
juridicas discutidas nos recursos que sdo idénticas e se repetem com frequéncia nos tribunais de origem. Dois
ou mais recursos representativos da controvérsia sdo selecionados e encaminhados aos tribunais superiores,
para que tenham uma solucdo uniforme a ser adotada pelos tribunais inferiores.

O STF, no julgamento do RE n° 702362, observou principalmente a interpretagdo do disposto nestes dois artigos:

+ O art. 184, §2°, do Cddigo Penal, que observa o crime de distribuir, vender, introduzir no Brasil obra inte-
lectual ou fonograma reproduzido com violacdo do direito de autor;

- 0 art. 109, V, da Constituicdo Federal, que estabelece dois requisitos concomitantes e necessarios para
que se afete a Justica Federal a competéncia para o julgamento de um delito: a) a existéncia de tratado ou
convencdo internacional a qual o Brasil tenha aderido, que proteja o bem juridico em questdo; e b) a trans-
nacionalidade da conduta.

De fato, o Brasil é signatario de um numero extenso de tratados e convencdes internacionais que tratam da
protecdo aos direitos autorais. Dentre eles, internalizados no Direito brasileiro, a Convencdo de Berna (Decreto
75.699/1975), a Convencdo Interamericana sobre os Direitos do Autor em obras Literarias, Cientificas e Artisticas
(Decreto 26.675/1949) e a Convengdo Universal sobre o Direito de Autor (Decreto 48.458/1960).

Em seu voto vencedor, o Ministro Luiz Fux, relator do caso, sintetiza o entendimento ao narrar que “a transna-
cionalidade, em tais casos, atrai a competéncia da Justica Federal, ainda que o delito ndo esteja expressamente
tipificado em tratado ou conveng¢do, uma vez que resta configurado o compromisso assumido pela Republica
Federativa do Brasil de proteger os direitos autorais”.

Assim, o Ministro resumiu sua posi¢do: “verifica-se a imputacdo de fatos que se amoldam a infracdo penal de
carater transnacional, violadora de bem juridico que, por meio de tratado ou convencdo internacional, o Brasil
se obrigou a proteger, razdo pela qual compete a Justica Federal seu processo e julgamento, nos termos do
art.109, V, da CF/88”.

0 voto foi acompanhado pela maioria dos ministros do plenario.

A decisdo do STF corretamente aplica o que a Constitui¢do Federal Brasileira ja determina com relagdo a com-
peténcia daJustica Federal no julgamento de delitos a direitos previstos em tratados internacionais e de natu-
reza transnacional. O reconhecimento dessa matéria como repercussdo geral veio dirimir longo conflito de po-
sicionamentos dos tribunais de origem, estabelecendo, sem duvida, uma firme e unificada orientagdo. Ademais,
o reconhecimento da repercussdo geral da matéria vai gerar celeridade e economia processual para agées com
mesma controvérsia.

0 voto do relator pode ser acessado pelo link: Recurso Extraordinario no 702362/RS
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=11 CASO 12

B (ST)-Recurso Especial n®1.864.620/SP)

ST) REAFIRMA QUE DIFERENTES PESSOAS JURIDICAS (PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONOMICO) PODEM
SER RESPONSABILIZADAS SUBSIDIARIAMENTE POR DETERMINADO ATO ILICITO, DESDE QUE SE OBSERVE AVIA
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERACAO DA PERSONALIDADE JURIDICA.

Recurso Especial (REsp) 1864620/SP, Relator: Ministro Antdnio Carlos Ferreira, Quarta Turma do Superior Tribu-
nal de Justica, por unanimidade, julgado em 12 de setembro de 2023, DJe 19 de setembro de 2023.

Autor: Caio Richa

Area do Direito: Processo Civil

Tema: Direito Processual Civil. Cumprimento de sentenca. Penhora. Embargos
de terceiro. Mesmo grupo econdmico do réu. Incidente de desconsideracdo da
personalidade juridica. Procedimentos distintos que se aplicam.

Ementa/Resumo

“(..) porsuavez, essa previsdo de responsabilidade civil subsidiaria, inerente ao direito material, ndo ex-
clui aobservdncia das normas processuais, garantidoras do contraditério e da ampla defesa, incluindo,
entre outras, o incidente de desconsideracdo da personalidade juridica.

Nesse aspecto, numa interpretacdo sistematica do Cédigo de Defesa do Consumidor, é possivel obser-
var que a previsdo de responsabilidade civil subsidiaria das sociedades integrantes de um mesmo gru-
po encontra-se inserida na secdo que trata da desconsideracdo da personalidade juridica.

Dessa forma, para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econdémico da executada, sofra
constricdo patrimonial, é necessaria prévia observancia dos procedimentos especificos da desconside-
racdo da personalidade juridica, que pode serinstaurada, inclusive, na fase de cumprimento de senten-
caou naexecucdo fundada em titulo executivo extrajudicial, nos termos do art. 134 do CPC”

Breve historico dalide

Em sintese, em meados de 2019, a empresa brasileira DGC Participacdes e Incorporadora Ltda. sofreu uma cons-
tricdo judicial (penhora on-line) de parte de seu patriménio, em razdo de uma divida contraida desde 2010 por
outra empresa brasileira denominada CGN Construtora. Esta Ultima empresa era a Uinica ré em uma acdo judi-
cial de cobranca movida ha mais de vinte anos pela autora Galli Incorporagdes Ltda. com o objetivo justamente
de discutir tal obrigacdo. As pessoas juridicas DGC e CGN, embora pertencentes ao mesmo grupo econémico
-com alguns acionistas em comum - nunca compartilharam obrigacdo(6es) financeira(s) em relagdo a Galli.

Essa é arazdo pela qual a DGC decidiu apresentar embargos de terceiro, especificamente para solicitar ao juiz
que revogasse a ordem de constricdo contra seus ativos, sob aalegacdo principal de que suas atividades empre-
sariais foram colocadas sob grave risco.

Em primeira e segunda instancias, a DGC ndo logrou éxito. Basicamente, o entendimento do TJ/SP foi o de que
o caso justificava a aplicacdo do Cédigo de Defesa do Consumidor, mais precisamente de seu artigo 28, §2°, que
prevé que “se houver abuso de direito, excesso de poder, infracdo da lei, fato ou ato ilicito ou violagdo dos esta-
tutos ou contrato social” em detrimento do consumidor (...)as sociedades integrantes dos grupos societarios e
as sociedades controladas sdo subsidiariamente responsaveis”.

Como o TJ/SP ndo impds nenhuma outra formalidade a ser cumprida, sem maiores discussdes sobre os detalhes

do caso - na verdade, o Tribunal afirmou, em linhas gerais, que “basta que o devedor principal ndo tenha bens
disponiveis para saldar a divida para que os demais membros do grupo tenham seus patriménios afetados” -, a
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DGCinterp6s Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justica (STJ).

Neste ultimo Recurso Especial (Resp 1864620/SP), o DGC apontou violacdes (i) a Lei n° 8.078/1990, o Codigo de
Defesa do Consumidor (CDC), bem como (ii) a Lei n® 13. 105/2015, 0 Codigo de Processo Civil (CPC), uma vez que
ambas previam procedimentos/requisitos especificos e formais relacionados a desconsideracdo da personali-
dade juridica-aplicavel sempre que uma pessoa juridica ndo diretamente envolvida estivesse prestes a partici-
par de determinada discussdo judicial, por meio de seu patriménio ou ndo -, o que foi flagrantemente ignorado
no presente caso.

A controvérsia e a relevancia do tema

A decisdo teve como objetivo definir se, para fins do disposto no art. 28, §2°, do CDC, os requisitos formais/
procedimentos previstos na mais recente alteracdo de nosso Codigo Processual Civil (em vigor desde 2016) - e
amplamente entendidos como aplicaveis a todas as situacdes em que a desconsideracdo da personalidade ju-
ridica é visada - devem ou ndo ser aplicados.

A decisdo em questdo é de grande importdncia para ajudar a uniformizar a jurisprudéncia nacional sobre a
desconsideracdo da personalidade juridica, especialmente nos casos que respingam na esfera de direitos do
consumidor (normalmente vistos como muito frageis e merecedores de protecdo juridica distinta) vis-a-vis a
formacdo de grupos econdmicos complexos e intrincados (muitas vezes qualificados como manobras delibe-
radas para burlar obrigacdes judiciais). Também é relevante sob o ponto de vista dos credores, pois ajuda a
pavimentar o caminho para o efetivo cumprimento de dividas em situacdes semelhantes (sem falar que ajuda
na calibragem de esforcos/medidas visando a satisfacdo de expedientes executérios no Brasil).

0 entendimento do ST) e seus impactos

No Brasil, as sociedades anénimas sdo entidades juridicas excepcionais e a responsabilidade dos sécios da
empresaemumaestrutura corporativa é, como regra geral, limitada. Ha exce¢des a essaregra geral, entretanto,
em casos como fraudes contra credores, violacdes da lei ou ma administracdo grave. Tais atos podem permitir
que se desconsidere a entidade corporativa (desconsideracdo da personalidade juridica) e se responsabilize
pessoalmente sdcios (além de, por exemplo, conselheiros, diretores e empresas inseridas no mesmo grupo eco-
ndmico) por danos financeiros.

Os tribunais brasileiros tém aplicado com frequéncia a desconsideracdo da personalidade juridica em todos
os tipos de questdes: a jurisprudéncia confirma esse entendimento em relacdo a fraude e ao abuso de poder e
a falta de autonomia econémica.

Em termos de lei, 0 artigo 50 do Cddigo Civil Brasileiro é o que mais esclarece a aplicabilidade da doutrina
localmente: o artigo desde 2002 estabeleceu que, se as a¢des de um sdécio/administrador causarem desvio da
finalidade da empresa ou resultarem na confusdo de ativos empresariais X pessoais, um Juiz podera considerar
tal sécio e/ou administrador pessoalmente responsavel pelas obrigacdes e dividas da empresa. Além disso, o
artigo 28 da Leido Consumidor brasileira permite, precisamente, que o véu corporativo seja rompido quando os
interesses dos consumidores estiverem em questdo.

Ao longo dos anos, surgiu uma questdo em termos de formalidades a serem cumpridas antes de submeter
uma entidade a desconsiderag¢do da personalidade juridica: seria necessaria uma agdo/processo especifico
com o objetivo de obter a declaragdo judicial de que os sécios sdo pessoalmente responsaveis, observando
o principio constitucional do devido processo legal? E quando se trata de grupos econémicos, essa avaliacdo
deve ser entendida como mais facil ou mais dificil?
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Em 2016, entrou em vigor o novo Codigo de Processo Civil brasileiro, que dedicou uma Secdo inteira ao in-
cidente de desconsideracdo da personalidade juridica - inserida no capitulo que disciplina a participacdo de
terceiros nas acdes judiciais - e estabeleceu, por exemplo, que (i) o pedido devera ser formulado por meio de
peticdo especifica, admissivel em qualquer fase do processo (art. 134), (ii) que qualquer parte e/ou o Ministério
Publico podera apresentar tal requerimento (art. 133) e (iii) uma vez apresentado o requerimento, o0 s6cio ou a
pessoa juridica sera citado para apresentar defesa (se tiver interesse).

Mesmo assim, o STJ, até bem pouco tempo, tendia a desconsiderar tais procedimentos especificos: seu enten-
dimento erade que “verificados os devidos requisitos, o juiz pode, na a¢do de execug¢do, romper o0 véu societario
para responsabilizar os sdécios envolvidos no ilicito, com o objetivo de evitar fraude a lei ou a terceiros”. Nos
casos que tratam de dividas mais altas, a tendéncia era ainda mais leniente.

E justamente ai que o precedente oriundo do REsp 1864620/SP se qualifica como adequado e paradigmatico
ao mesmo tempo: reconheceu oficialmente que, no territdrio brasileiro, a teoria da desconsideracdo deve ser
aceita-inclusive paraatingiraesferade outras empresas, desde que pertencentes ao mesmo grupo econémico
- porém asseverando que exige cautela quanto a seus pressupostos formais.

A conclusdo é que o precedente estabelece novos padrdes em termos de existéncia/relativizacdo da persona-
lidade juridica, sem abandonar a crenca generalizada de que, sempre que um acionista usa sua forma societa-
ria com dolo, a separacdo juridica da empresa e de seus investidores em a¢des pode ser ultrapassada. Pode-se
dizer,ainda, que a decisdo em questdo €é util para aqueles que precisam tracar uma estratégia juridica no Brasil
e,a0 mesmo tempo, precisam desmantelarintrincados grupos societarios. No fim das contas, o julgado oferece
maior segurancajuridica e confiabilidade a toda discussdo judicial em que a desconsidera¢do da personalidade
juridica seja estratégica.

No campo dos direitos de propriedade intelectual, essa decisdo é particularmente relevante para a¢bes de
violacdo de PI, pois é comum que os infratores adotem estratégias de vinculacdo societaria entre varias pessoas
juridicas do mesmo grupo, como subterfugio a seus atos ilicitos (e com o intuito de dificultar aidentificagdo do
real responsavel pela conduta objurgada).

Link para o inteiro teor: Recurso Especial (REsp) n° 1864620/SP
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https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=208051727&registro_numero=201902578497&peticao_numero=&publicacao_data=20230919&formato=PDF
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201902578497&dt_publicacao=19/09/2023
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