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			Apresentação

			É com grande satisfação que, na condição de atual presidente e diretor acadêmico, respectivamente, da Comissão de Propriedade Industrial da 93ª Subseção Pinheiros da OAB/SP, aceitamos o convite para escrever a apresentação desta obra coletiva.

			Em primeiro lugar, agradecemos ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Pinheiros/SP, Dr. Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo, pela oportunidade e pelo apoio de sempre.

			Nosso entusiasmo em contribuir com essas palavras introdutórias não deriva apenas do fato de que tivemos a grande alegria de acompanhar a evolução das discussões dos integrantes da Comissão no decorrer da minha gestão – as quais resultaram nos artigos aqui registrados –, mas também em razão do grande esforço dos coautores de juntar o que há de mais sofisticado, entre teoria e prática, em matéria de Propriedade Intelectual.

			Deste modo, o que será lido por meio desta obra é, ao mesmo tempo, o compartilhamento de uma intensa vivência profissional de advogados e advogadas especializados em Propriedade Intelectual, os quais se encontram na linha de frente dos mais atuais conflitos e problemas jurídicos envolvendo a disciplina; mas também o compartilhamento da preocupação destes com os problemas sociais, políticos e econômicos intrínsecos ao seu próprio objeto de trabalho, como o desenvolvimento econômico, o acesso ao conhecimento, a concorrência empresarial, bem como a inovação e regulação de novas tecnologias.

			Em outras palavras, recorrendo dos dizeres do grande comercialista e humanista Fábio Konder Comparato, proferidos no Instituto dos Advogados Brasileiros em 1994, a presente obra pretende contribuir ‘’em concreto’’1 com os profissionais e acadêmicos da Propriedade Intelectual, dissertando sobre as questões efetivamente presentes no seu ‘‘estado da técnica’’. E, muito mais que apenas abordar questões presentes na matéria, o conteúdo de cada artigo se preocupa também em propor soluções.

			Essas soluções, por sua vez, se destinam a resolver os problemas reais do mercado. A Propriedade Intelectual no Brasil ainda carece de muito esclarecimento sobre seu potencial de resolver uma série de dores junto às empresas, universidades e ao próprio Estado. O que o leitor irá encontrar no decorrer desta obra, portanto, é o alinhamento das discussões e vivências dos seus coautores em prol das soluções dessas dores.

			O artigo de autoria dos Doutores Eduardo Ribeiro Augusto e Vinicius Cervantes G. Arruda procura trabalhar um tema essencial aos novos modelos de negócio que fazem a utilização dos chamados ‘‘contratos híbridos’’ de licenciamento de Propriedade Intelectual, a saber, o combate à concorrência desleal e à inibição de atos de aproveitamento parasitário. Essa contribuição é essencial para salvaguardar os investimentos empresariais nos vários ativos imateriais comumente utilizados nas atividades econômicas contemporâneas.

			O artigo de autoria do Doutor George André Abduch desenvolve um tema da máxima importância no que diz respeito ao tratamento da marca como ativo econômico. Para além de diminuir os chamados ‘‘custos de identificação’’, a marca é um poderoso instrumento de agregação de valor que pode ser utilizado para satisfazer obrigações pecuniárias quando necessário. A conscientização da comunidade empresarial sobre a importância desse tipo de investimento é fundamental para o fortalecimento e expansão dos negócios brasileiros.

			O artigo de autoria da Doutoras Luna de Fátima Carneiro e Giovanna Rocha Carneiro da Silva trata do grande tema jurídico do momento: inteligência artificial. Na oportunidade, as juristas enfocam a sua presença no contexto dos direitos autorais, em especial quanto à ausência de uma proteção efetiva na Lei de Direitos Autorais de obras intelectuais por eventual apropriação e reprodução indevida por inteligências artificiais. A mudança paradigmática na sociedade por força do advento das inteligências artificiais merece espaço de destaque na reflexão jurídica, particularmente quanto a defesa de direitos.

			O artigo de autoria da Doutora Laura Filgueiras Tavares aborda um tema prático com imensa repercussão no cotidiano da advocacia em Propriedade Intelectual: conflitos marcários envolvendo sinais distintivos com diferentes graus de notoriedade. Os efeitos jurídicos da ‘’fama’’ de uma marca possuem repercussões doutrinárias da mais alta relevância. Apesar disso, seus aspectos técnicos precisam ser mais bem compreendidos pelos Tribunais e pelo INPI. A autora do artigo consegue explorar com maestria todas as nuances do tema através de um importante julgado do STJ: o caso Perdigão.

			O artigo de autoria do Doutor Paulo Henrique Valladares de Andrade Minto enfrenta uma temática interdisciplinar fundamental ao estímulo da inovação: a questão da transferência de tecnologia em operações societárias. É sabido que a inovação empresarial exige muito investimento e assunção de risco por parte dos agentes econômicos. Para isso, inclusive, muita ajuda estatal foi sendo institucionalizada em vários países para diminuição dos custos de inovação. Entretanto, o que acontece quando a prática mais comum para inovar é simplesmente a ‘’compra’’ de uma empresa por outra? O autor trabalha brilhantemente essas questões em seu texto.

			O artigo escrito pelos Doutores Ricardo Piragini e Mateus Perigrino Araujo, por sua vez, trabalha de forma introdutória um tema essencial ao desenvolvimento econômico, a saber, a importância de se pensar em novos paradigmas de proteção da Propriedade Intelectual. Com uma economia cada vez mais complexa na qual ‘’indústria’’ e ‘’arte’’ se interconectam com cada vez mais intensidade, é de suma importância explorar novas categorias de proteção de ativos imateriais para o devido desenvolvimento de novos mercados. No caso, nossa preocupação é endereçada através dos chamados ‘’Arranjos Híbridos da Propriedade Intelectual’’.

			Por fim, o artigo escrito pela Doutora Fernanda Felipe Lucarelli pretende problematizar uma questão fundamental nos mercados que lidam com direitos autorais: por qual motivo muitas vezes autores de obras perdem o direito sobre suas próprias criações? A transcendência da problemática pode ser vista no mercado de audiovisual, literário, musical e em muitos outros, o que se explica tanto por questões de Propriedade Intelectual, mas também por questões de direito contratual. A sistematização da questão proposta pela autora é urgente, necessária e muito elucidativa.

			Espera-se que, em consonância com os mandamentos constitucionais da nossa ordem econômica e visando sempre o bem-estar da nossa sociedade, os artigos aqui presentes contribuam com a evolução da Propriedade Intelectual no Brasil, tanto do ponto de vista acadêmico, como do ponto de vista profissional, quiçá com o endereçamento de artifícios de elucidação das problemáticas aqui postas.

			Uma ótima leitura a todas e todos!

			Ricardo Piragini2

			Eduardo Ribeiro Augusto3
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			PREFÁCIO

			Um convite inesperado e que veio acompanhado de alegria e entusiasmo para ter a honra de prefaciar a obra coletiva elaborada pela Comissão de Propriedade Industrial da OAB/SP. Subseção de Pinheiros.

			Como advogado militante da área empresarial conheço bem a importância da propriedade intelectual, como forma de preservar os direitos e valores atribuídos às marcas, patentes, desenhos industriais, obras protegidas por direitos autorais e outras formas de ativos imateriais.

			A propriedade intelectual não é uma área do direito que se esgota em si, pelo contrário. É uma área que tem intersecção com diversas outras, tais como: societário, concorrencial, tributário e responsabilidade civil. Por isso, é importante que o conhecimento ligado à propriedade intelectual seja perquirido, também, pelos profissionais de outras áreas e, para isso, nada melhor do que uma obra coletiva de qualidade.

			E é justamente isso que a Comissão de Propriedade Industrial da OAB Pinheiros entrega. Uma obra moderna e dinâmica com temas atuais tratados de forma competente, uma vez que se aprofunda em questões complexas, mas o faz de forma acessível a todos os operadores de direito.

			A obra transita por temas variados, passando por tecnologia, moda, direito autoral, marketplaces, responsabilidade civil, transferência de tecnologia, patente, licenciamento, concorrência desleal, inteligência artificial, penhora de marcas, entre outros.

			Certamente estamos diante de uma obra multifacetada que terá local de destaque nas prateleiras jurídicas por tratar de temas tão atuais, trazendo inovação ao campo da propriedade intelectual.

			E, vale notar, que tudo isso só foi possível graças ao empenho e dedicação dos colegas Dr. Ricardo Piragini e Dr. Eduardo Ribeiro Augusto, na condução dos trabalhos, como Presidente e Diretor Acadêmico, respectivamente, da Comissão de Propriedade Industrial da OAB Pinheiros.

			Ricardo Piragini há muitos anos é uma referência em propriedade intelectual e conseguiu formar um grupo competente na Comissão de Propriedade Industrial da OAB Pinheiros, grupo o qual, sob a batuta do Dr. Eduardo Ribeiro Augusto, nos brindou com esse excelente livro. Sorte dos leitores, sorte da OAB Pinheiros.

			Sou muito grato pela presente oportunidade e, por de alguma forma, poder participar da obra. Por fim, sou grato por, no curso do trabalho voluntário desenvolvido junto a OAB Pinheiros, ter sido ladeado por pessoas como as autoras e autores desse livro.

			Bom proveito!! Esse livro merece uma leitura dedicada.

			Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo

		

	
		
		

	
		
			O DIREITO DOS LICENCIADOS NO COMBATE À CONCORRÊNCIA DESLEAL

			Eduardo Ribeiro Augusto4

			Vinicius Cervantes G. Arruda5

			1. Introdução

			É certo que o licenciado poderá ser investido pelo titular dos direitos de propriedade intelectual para agir em sua defesa, no caso das marcas, conforme expressamente previsto no parágrafo único do artigo 139 da Lei n. 9.279/966. É necessário, no entanto, a presença de cláusula específica, bem como a averbação do respectivo contrato de licenciamento junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)7. Não é esta a situação que ora se pretende analisar. O presente artigo tem como objetivo avaliar a possibilidade de o agente econômico licenciado defender seus investimentos, sua clientela e sua posição no mercado, inclusive perante o Poder Judiciário, frente àqueles que atuam de forma desleal, mediante exploração indevida dos mesmos direitos de propriedade intelectual que lhe são licenciados, mais especificamente, nos casos em que se verifica o uso indevido de marcas, mediante contrafação.

			2. O mercado e as relações de concorrência

			Quando as relações humanas passam a ser regidas pela troca de produtos, surge o mercado. Fala-se de mercado “quando pelo menos por um lado há uma pluralidade de interessados que competem por oportunidades de troca”8. Logo, o mercado é uma criação histórica da humanidade, que corresponde a determinadas circunstâncias econômicas, sociais, políticas e ideológicas. É, ainda, uma ficção jurídica, que impõe determinada ordem, no “sentido de regularidade e previsibilidade de comportamentos, cujo funcionamento pressupõe a obediência, pelos agentes econômicos que nele atuam, de determinadas condutas”9. Quando presente a confiança recíproca e generalizada, o mercado, como instituição econômica, “permite o encontro entre as pessoas, em sua dimensão de operadores econômicos que usam contrato como regra de suas relações e que trocam bens e serviços entre si fungíveis, para satisfazer suas carências e seus desejos”10.

			Como uma ficção jurídica, também regida pela Economia e pelas leis de mercado, opera livremente, porém organizado pelo Direito, impondo-lhe limites e regras, que são objetos de estudo da teoria jurídica do mercado e na qual se inserem as normas de regulação das relações de concorrência. Em uma economia de mercado, cuja ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com a finalidade de proporcionar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social e fundada, entre outros, nos princípios da propriedade privada e da sua função social, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da redução das desigualdades regionais e sociais, da busca do pleno emprego11, a busca e a manutenção pela concorrência sadia é essencial para que o Estado, em conjunto com a iniciativa privada, atinja seus objetivos.

			A manutenção da concorrência sadia é fundamental, uma vez que, além de possibilitar uma maior variedade de produtos, serviços e o aprimoramento da qualidade destes, contribuindo diretamente para a redução de preços, se mostra como instrumento eficaz para alcançar importantes objetivos de justiça12. No entanto, a ideia de um mercado autorregulável é utópica. Embora a autorregulação do mercado pela mão invisível da concorrência regida pela lei da oferta e da procura, como apresentou Adam Smith, “defensor do mercado e não dos negócios”13, represente o ideal da matéria concorrencial e de controle do poder econômico, a história mostrou que a ordem econômica não se estabelece de forma ideal, com os agentes econômicos atuando de forma leal e sem abusos, quando ausente a fiscalização e a disciplina do Estado14. Como aponta o economista italiano Luigi Zingales, “os mercados livres e competitivos são os criadores da maior riqueza jamais vista na história humana”15. Por outro lado, é correto dizer que o Estado “assume todas as suas responsabilidades ali onde os mercados são incompetentes, para criar uma verdadeira igualdade de opotunidades, uma concorrência saudável”16.

			Por vezes, o debate público opõe o defensor do mercado ao defensor do Estado. No entanto, não se pode ignorar que o “Estado não consegue fazer seus cidadãos viverem (dignamente) sem o mercado; e o mercado precisa do Estado”17. Isso, não apenas visando proteger a liberdade de empreender e salvaguardar os contratos através do sistema jurídico, mas para corrigir as falhas existentes no mercado e as condutas desleais e abusivas, que vão de encontro aos objetivos da elevação do bem-estar e do bem comum. Numa imagem muito simples e imperfeita, apresentada pela doutrina, o mercado poderia “ser assimilado a uma barreira de pedágio das estradas. Para passar por ela, é preciso pagar o preço. No entanto, se a barreira não for bem construida e instalada, poderão alguns carros se valer de um atalho e elidi-la, safando-se sem o correspondente custo”18.

			Assim como ocorre no mercado, aqueles que pegam o atalho e deixam de arcar com os custos do caminho regular e lícito, estarão em situação favorecida frente aos demais concorrentes. Além disso, o responsável pela estrada, ou seja, o Estado, receberá informação incorreta sobre o exato número dos seus usuários, ou de contribuintes e agentes econômicos atuantes naquele mercado19, o que conduz toda a sociedade ao caminho oposto àqueles que são efetivamente esperados pela sociedade e, no Brasil, perseguidos pelas normas constitucionais.

			3. A relevância econômica e social do setor de licenciamento no Brasil

			Os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis20 e se tratando de bens tutelados juridicamente, “torna-se possível seu reconhecimento como objeto em transações de natureza empresarial ou pessoal, sua contabilização como ativo econômico, sua oferta como garantia real e mesmo possível sua constrição judicial”21. O licenciamento desses direitos, por outro lado, se resume “ao ato jurídico por meio do qual um ativo intagível, pertencente a uma parte, é disponibilizado a outra parte, em caráter temporário, através da negociação e da celabração de um contrato”22, de modo a viabilizar sua exploração. Como ensina Carlos Eduardo Neves de Carvalho, a licença não se confunde com a cessão, já que “a cessão é uma alienação. A licença é uma autorização de uso ou exploração”23.

			O Brasil está entre os seis países que mais faturam com licenciamento de marcas no mundo, acompanhado dos Estados Unidos, México, Japão, Inglaterra e Canadá. Em 2022, no varejo, o setor de licenciamento faturou 22 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 5% quando comparado com os número do ano anterior e de 100% quando comparado aos valores de faturamento calculados em 2012. Entre os setores industriais que mais fazem uso do licenciamento de marcas para atuação no mercado brasileiro estão, em primeiro lugar, o setor de confecções, seguido dos setores de papelaria, de brinquedos e de cuidados pessoais24. Este mesmo setor de confecções e de vestuário é um dos principais alvos do mercado ilegal. Em termos de volume de produtos ilícitos presentes no mercado nacional, de acordo com o Fórum Nacional de Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), o setor de vestuário é o mais afetado e enfrenta perdas que em 2022 chegaram a 84 bilhões de reais, o que representa um aumento de 40% em relação ao ano anterior25.

			Por outro lado, os estudos apresentados pela Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens (ABRAL), estimam que no Brasil existam atualmente 500 empresas nacionais fazendo uso de 600 licenças de marcas e de personagens, entre os quais 80% são de titularidade de empresas estrangeiras. Estes estudos apresentados pela ABRAL, apontam taxas de royalties que podem variar entre 3% e 30% sobre o preço de venda do produto no varejo. Os setores de alimentos e de bebidas, por exemplo, apresentam taxas de royalties que variam entre 3 e 6% do preço de venda no varejo. Os setores de vestuário e de confecção, praticam percentuais que variam entre 7 e 14% sobre o preço de venda no varejo e nos setores de brinquedos, de artigos para festas e de calçados, estes percentuais variam entre 8 e 12%. O setor de serviços é aquele que apresenta os maiores percentuais de royalties, podendo chegar a 30% sobre o preço praticado no varejo. Estes percentuais sobre os preços praticados poderão ser pagos pelo licenciado a título de adiantamento e de garantia mínima ao licenciante pela exploração de suas propriedades, que se monstram, muitas vezes, essenciais para a manutenção da relação contratual.

			Além da movimentação financeira, do estimulo ao consumo motivado pelos produtos e serviços licenciados e assinalados com reconhecidas marcas e personagens, reconhecidos e apreciados pelos consumidores, e do recolhimento de tributos, milhares são os empregos indiretamente gerados a partir de contratos de licenciamento, que fomentam o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Mais do que isso, o licenciamento de marcas e de personagens viabiliza a entrada e o fortalecimento de diferentes empresas no mercado, potencializando a concorrência. Sob o ponto de vista econômico e social, os números apresentados pelo setor de licenciamento no Brasil realmente impressionam e demonstram a necessidade da presença do Estado para assegurar um âmbiente sadio para o desenvolmento deste mercado. Por outro lado, é necessário se analisar e se discutir os fundamentos jurídicos que autorizam a empresa licenciada a defender a sua clientela, a sua posição no mercado e os seus investimentos, enfrentando atos de concorrência desleal, independentemente de qualquer autorização do licenciante e titular dos direitos de propriedade intelectual.

			4. Concorrência desleal

			A concorrência desleal “diz respeito às práticas adotadas em prejuízo a determinada empresa concorrente, como o desvio de clientela, aproveitamento parasitário e até a contrafação, e que podem também trazer prejuízos ao consumidor”26. Assim, embora se possa pensar que a lide se dá exclusivamente em âmbito privado, conduzindo a uma disputa perante o Poder Judiciário entre determinado agente econômico e seu concorrente, a relação poderá ultrapassar a esfera de direitos privados, atingindo também direitos difusos e coletivos, o que poderá exigir a atuação de órgãos de defesa do consumidor, do Ministério Público ou da Autoridade de Defesa da Concorrência27.

			A Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial definiu o ato de concorrência desleal como “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”28. De forma ampla, a concorrência desleal é caracterizada pela conduta contrária à boa-fé, à honestidade e à lealdade no desenvolvimento de atividades econômicas. A delimitação do campo de incidência da concorrência desleal deve observar alguns requisitos essenciais. A primeira análise que se deve fazer, obviamente, é quanto à efetiva presença da relação de concorrência e, para tanto, a presença concomitante dos requisitos da territorialidade, ou seja, a exploração de um mesmo mercado geográfico, a contemporaneidade e o fornecimento de produtos ou serviços substituíveis entre si, sob o ponto de vista do consumidor é indispensável29.

			A análise da existência da relação de concorrência exige, assim, a definição do mercado geográfico relevante, devendo-se considerar para tanto “o espaço onde se embata a competição, que pode ser entendida como anticoncorrencial, ou mesmo a área onde determinada operação econômica poderá produzir seus efeitos, mesmo que potenciais”30. O espaço geográfico em que os agentes econômicos disputam clientela é, no entanto, ampliado no contexto dos meios eletrônicos e do uso da Internet. Isso porque o crescimento dos mercados digitais impactou fortemente a organização econômica em nível mundial, alterando o funcionamento clássico dos mercados e trazendo novos desafios jurídicos visando à adequação às mudanças tecnológicas já existentes e à criação de um ambiente favorável e não restritivo à lealdade concorrencial.

			A Internet é fruto de uma revolução tecnológica, que “maximizou a visibilidade da oferta e circulação de produtos e serviços, propiciando aos seus players o alcance de mercados, até então, de difícil ou impossível ingresso, colaborando para o advento de novos modelos de negócio e a expansão da livre concorrência”31. A capacidade e rapidez das comunicações atuais para se atingir consumidores de todo o mundo com apenas um clique, incluindo o emprego e a contratação de links patrocinados, exige uma análise cuidadosa quanto à disputa por mercado, especialmente em um contexto de deslealdade e de violação de direitos de propriedade intelectual, podendo-se até mesmo considerar, a depender da situação concreta, que o alcance da conduta ilícita se dê em nível global.

			Presente a relação de concorrência, a caracterização da concorrência desleal dispensa a presença do dolo, já que, por sua própria natureza, a atividade econômica, que visa estritamente ao lucro implica risco, exigindo-se prudência no seu exercício. Assim, “responde pelo dano não, apenas, quem age de má-fé, com a intenção de violar direito de concorrente ou de lhe causar prejuízo, mas, também, causa esse prejuízo agindo com imprudência ou negligência. O artigo 195 da Lei n. 9.279/96 estabelece um rol de condutas tipificadas como crime de concorrência desleal, devendo ser considerado para fins penais.

			No entanto, para efeitos da responsabilidade civil, o artigo 209 da Lei n. 9.279/96 dispõe que o prejudicado, ou seja, não apenas aquele detentor de direitos de propriedade intelectual, tem o direito de ressarcimento e de reparação de danos causados por outros atos de concorrência desleal não previstos nessa lei e “tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”. Ou seja, o que consiste em lealdade ou deslealdade na relação concorrência, para fins de reparação na esfera cível, como ensina Denis Borges Barbosa, “resulta da conformidade ou não do comportamento do competidor ao padrão esperado”32, ficando ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos por atos de concorrência desleal não previstos na Lei n. 9.279/9633, que dispõe, ainda, sobre os parâmetros para apuração de indenizações e de lucros cessantes34.

			O direito de agir contra atos de concorrência desleal é autônomo, não possui, necessariamente, um caráter residual ou complementar e delimitado por direitos de propriedade intelectual. Uma vez constatada a conduta contrária à boa-fé, à honestidade, à esperada lealdade no exercício das atividades econômicas, poderá restar caracterizada a concorrência desleal, independentemente do meio utilizado para desviar clientela ou simplesmente prejudicar o concorrente, visando, em algum momento, ocupar sua posição no mercado ou destrui-lo. Assim, não é a atribuição ou a declaração de um direito de propriedade intelectual, que confere a legitimidade para a defesa dos negócios frente aos atos desleais, praticados por concorrentes, não se podendo condicionar a defesa da posição no mercado, conquistada mediante o emprego de esforços humanos e investimentos econômicos, à existência de um direito de propriedade intelectual, mesmo porque nem sempre um é dependente do outro35.

			Aliás, pode-se pensar o contrário. Àquele a quem é atribuído ou declarado o direito de exclusividade decorrente da propriedade intelectual, é também imposto o dever de agir com lealdade e sem abusos no exercício dos seus direitos, sob pena inclusive de tê-los flexibilizados nas situações em que se constata, por exemplo, infração à ordem econômica, mediante prática de condutas restritivas, abusivas e prejudiciais à livre iniciativa, à livre concorrência, aos consumidores, contrariando o que se entende como função social, também aplicável à propriedade intelectual36. A livre concorrência, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “é direito constitucional e sua defesa é princípio geral da ordem econômica (art. 170, IV), materializada na repressão à dominação dos mercados e de quaisquer movimentos tendentes à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º, da CF)”37. Por outro lado, nota-se que “a intervenção do Estado para a manutenção do ambiente concorrencial sem fraudes é tão claramente dotada de interesse social, que o próprio legislador decidiu tipificar determinadas condutas de concorrência desleal no âmbito criminal”38.

			Sob o prisma da manutenção da ordem econômica, há de se considerar que “o Estado deve criar todas as condições para a livre iniciativa atuar nos mercados, conferindo não só segurança jurídica necessária para o indivíduo empreender”39, deve proporcionar também “toda a infraestrutura necessária para estimulá-lo a empreender e, com isso, promover a circulação de riquezas”40. O estímulo à livre iniciativa, no entanto, deve conhecer limites e “a lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício saudável da concorrência e deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis”41.

			Sendo assim, a repressão às condutas desleais no mercado, entre as quais se incluem a oferta e a comercialização de produtos contrafeitos, além da preservação de direitos terceiros, bem como dos princípios constitucionais e infraconstitucionais, representa o exercício do papel do Estado na manutenção da ordem pública42. A partir da concorrência desleal, o mercado deixa de ser um ambiente livre e passa a ser manipulado, onde o praticante do ato ilícito (contrafação) objetiva auferir vantagem em detrimento tanto do consumidor quanto do concorrente honesto43, licenciado, pagador de royalties, tributos e gerador de empregos. Neste cenário, deve o Estado estimular o desenvolvimento das atividades empresariais com eficiência e honestidade, coibindo a existência e a difusão de fontes impróprias de enriquecimento e de obtenção de lucros de maneira desleal44.

			O licenciado, portanto, na defesa de sua posição no mercado, dos seus esforços e investimentos, e sendo inviável exercer sua liberdade de empreender frente aos concorrentes que atuam de forma desleal, encontra fundamentos para defesa de seus interesses, inclusive por meio de medidas judiciais. Não com o objetivo de defender e preservar os direitos de propriedade intelectual, cuja licença para uso e exploração lhe fora concedida contratualmente, salvo se, para as marcas, observado o disposto nos artigos 139, parágrafo único, e 140 da Lei n. 9.279/96, mas para buscar a situação de equilíbrio e reprimir a atuação injusta e desleal no mercado.

			Nessa toada, pode-se compreender que o licenciado se encaixa no amplo conceito de “prejudicado”, trazido pelo artigo 209, da Lei n. 9.279/96. Assim, sendo prejudicado pela prática de concorrência desleal, ao licenciado pertence o direito de adotar medidas na esfera judicial e extrajudicial, visando à defesa da sua posição no mercado e à cessação do ato ilícito, podendo pleitear a reparação das perdas e dos danos causados pelo concorrente desleal. Também socorre aos licenciados, a parte final do parágrafo único, do artigo 139, da Lei n. 9.279/96, que lhes assegura, no âmbito de um contrato de licença, a possibilidade de ser investido de poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. A interpretação conjunta desses dois dispositivos, quais sejam, o caput do artigo 209 e a parte final do parágrafo único, do artigo 139, da Lei n. 9.279/96, somada ao disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil45, aponta que o licenciado possui legitimidade e direito de se insurgir contra terceiros que estejam prejudicando seus negócios e desviando sua clientela, quando importam, fabricam ou comercializam produtos ostentando indevidamente marcas que lhe foram contratualmente licenciadas.

			Assim, o Estado, com vistas ao livre mercado e à manutenção da ordem econômica, não poderia se esquivar da tutela jurisdicional, sendo notável que “não é raro verificar no Judiciário, mediante análise do caso concreto, que se desenham os contornos delimitadores de ordem pública”46. Entendimento este que vai ao encontro do já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a política de concorrência é determinante para continuidade dos empreendimentos de ordem econômica e estrutural de um mercado eficaz”47. E, seguindo este raciocínio, “a utilização de esforços antiéticos para o desvio de clientela e o empobrecimento do concorrente, torna desleal a concorrência, o que deve ser combatido pelo ordenamento jurídico”48.

			5. O posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo

			A atuação isolada do licenciado na defesa de sua posição no mercado e visando coibir atos de concorrência desleal praticados por aqueles que exploram indevidamente a propriedade intelectual alheia, especialmente as marcas, levantou alguns questionamentos no meio jurídico, principalmente quanto à legitimidade para postular em juízo a cessação de infrações à propriedade industrial. O posicionamento do Poder Judiciário a respeito do tema, no entanto, ratificou a tese ora levantada, evidenciado que se deve analisar a situação sob outra perspectiva. Isso porque o que se persegue é a cessação da prática de concorrência desleal, cujo conceito e conjunto de atos que podem assim ser caracterizados é amplo, não se restringindo unicamente à ilícita exploração da marca. Não se desconhecem, obviamente, os benefícios que podem ser proporcionados ao licenciante e titular do direito de propriedade intelectual em decorrência das medidas adotadas pelo licenciado na defesa do mercado legal. No entanto, tais benefícios, quando efetivamente existentes, são meras consequência da existência ou da retomada de um mercado em que a concorrência se desenvolve de forma sadia, com lealdade e boa-fé.

			Neste sentido, o entendimento firmado, especialmente, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), mostrou-se inequívoco ao não admitir a prática de concorrência desleal mediante exploração não autorizada de marcas, caracterizada como meio fraudulento utilizado para desvio de clientela49, em desfavor das empresas licenciadas. Mais do que isso, além de impor aos infratores, concorrentes desleais, a obrigação de cessar a conduta ilícita, condenou-lhes ao pagamento dos lucros cessantes e de indenizações, indo justamente ao encontro dos fundamentos e dos princípios da ordem econômica, com destaque à liberdade de iniciativa e à livre concorrência. Passa-se, assim, à análise detalhada de alguns casos envolvendo o tema ora tratado, que tramitaram perante o TJSP.

			5.1 Apelação cível n. 1000586-50.2022.8.26.0260

			A ação judicial n. 1000586-50.2022.8.26.0260 foi proposta pela empresa Sulamericana Comércio de Fantasias Ltda, sob o argumento de ser licenciada pela Warner Bros. Consumer Products Inc., titular de direitos de propriedade intelectual envolvendo as marcas e personagens Batman, Superman, Mulher Maravilha e Liga da Justiça, entre outros. Por meio desta ação judicial, a autora buscou, na modalidade de tutela cautelar requerida em caráter antecedente prevista no artigo 305 do Código de Processo Civil (CPC), a busca e apreensão de produtos não licenciados comercializados pela ré, bem como que a ré se abstivesse de comercializar tais produtos não licenciados.

			Por entender estarem presentes a probabilidade do direito da autora, licenciada, bem como o perigo do dano irreparável ou de difícil reparação, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca de São Paulo, SP, concedeu a tutela provisória. Posteriormente, os pedidos principais apresentados pela autora foram julgados procedentes, no sentido de impor a obrigação de não fazer à ré, a reparação os danos “não materiais” causado à autora, bem como o pagamento dos lucros cessantes, apuráveis em fase de liquidação de sentença, com base nos critérios presentes no artigo 210 da Lei n. 9.279/96.

			Diante da interposição de apelação por ambas as partes, a Colenda 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, não conheceu o recurso da autora, por ser intempestivo, e negou provimento ao recurso da ré, em julgamento que se deu sob a relatoria do Desembargador Natan Zelinschi Arruda, com votos dos Desembargadores Sergio Shimura e Maurício Pessoa, sintetizados na seguinte ementa:

			Ementa: Obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Autora que detém licença para fabricação, importação, distribuição e comercialização de produtos para fantasias e outros acessórios envolvendo os personagens Batman, Superman, Mulher Maravilha e Liga da Justiça, concedida pela Warner Bros. Consumer Products, a qual é titular de propriedade intelectual e marcaria abrangendo os referidos personagens. Legitimidade ativa caracterizada. Inteligência do art. 139, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96. Polo passivo que comercializa produtos contrafeitos (‘pirataria’). Concorrência desleal configurada. Inadmissibilidade. Danos materiais em condições de sobressair. Observância do artigo 210 da Lei nº 9.279/96. Danos morais também se fazem presentes, inclusive “in re ipsa”. Verba reparatória fixada com equilíbrio, levando-se em consideração as peculiaridades da demanda. Apelo da autora não conhecido, haja vista a intempestividade. Recurso da ré desprovido50.

			Em seu voto, o Desembargador Natan Zelinschi Arruda enfrentou um dos mais relevantes questionamentos a respeito do tema, ou seja, a legitimidade da empresa licenciada para agir contra a concorrência desleal praticada mediante uso indevido de marcas ou personagens, a ela licenciada e sobre os quais paga royalties ao detentor do direito de propriedade intelectual. Nesta ocasião, seguindo o entendimento firmado pelo TJSP, o Desembargador Relator afastou o argumento de ilegitimidade ativa do licenciado, no seguinte sentido:

			Ainda, com base na concorrência desleal, a legitimidade ativa está caracterizada, pois a requerente é licenciada dos direitos autorais dos personagens Batman, Superman, Mulher Maravilha e Liga da Justiça, os quais foram utilizados pelo polo passivo em produtos caracterizados como contrafeitos.
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