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RESUMO

A propriedade industrial engloba bens intangiveis relevantes para a industria, tais como
invengoes, modelos de utilidade e marcas de produtos ou servigcos. Sua protegdo € vital para
estimular o desenvolvimento tecnologico, promover a inovagao, resguardar a significativa
movimentagdo econdmica dela decorrente e fomentar o mercado de trabalho por meio da
criagdo de empregos formais. No &mbito penal, a protecao dos direitos de propriedade industrial
assume papel crucial diante do expressivo aumento dos crimes a ela relacionados,
hodiernamente impulsionados pelo avango tecnoldgico e pela globalizagao. Os crimes contra a
propriedade industrial frequentemente sao praticados de forma atrelada a outros crimes, como
sonegacao fiscal, corrupcdo, contrabando, associacdo criminosa e lavagem de dinheiro. No
Brasil, a Lein. 9.279/96 estabelece disposicoes especificas para proteger penalmente os direitos
de propriedade industrial, definindo condutas criminosas e suas respectivas sancdes. Os delitos
contra a propriedade industrial podem ser objeto de composicao civil dos danos, aplicagcdo
imediata da pena pela transagdo penal, suspensdo condicional do processo e acordo de nao
persecugdo penal. Exceto pelo artigo 191 da Lei de Propriedade Industrial, os demais crimes
contra a propriedade industrial sdo de acdo penal privada. A especialidade das medidas
preliminares, como a busca e apreensao, dificulta a responsabilizagdo dos infratores, sendo
notaveis as diferencas procedimentais entre os crimes de a¢do penal publica e os de iniciativa
privada. Nos ultimos, a producdo antecipada de provas, precedida por busca e apreensdo, ¢
condi¢do procedimental. Desse modo, o presente trabalho pretende apresentar um panorama
geral dos crimes contra a propriedade industrial, apontar aspectos procedimentais que
dificultam a penalizag@o dos agentes criminosos e destacar a necessidade de efetividade da acao
penal para coibir e reprimir os crimes contra a propriedade industrial. O trabalho se baseia no
método hipotético-dedutivo, por meio da técnica qualitativa, com a analise de documentos
legais, convengdes internacionais, jurisprudéncia e bibliografia internacional e nacional sobre

0 tema.

Palavras-chave: propriedade industrial; crimes; procedimento; justica penal negociada; acao
penal privada; acdo penal publica; busca e apreensdo; exame pericial; efetividade; proposta de

publicizagao.



ABSTRACT

Industrial property encompasses intangible assets relevant to the industry, such as inventions,
utility models and brands of products or services. Its protection is vital to stimulate
technological development, promote innovation, safeguard the significant economic movement
resulting from it and promote the job market through the creation of formal jobs.

In the criminal sphere, the protection of industrial property rights plays a crucial role in the face
of the significant increase in crimes related to it, currently driven by technological advances
and globalization. Crimes against industrial property are often carried out in conjunction with
other crimes, such as tax evasion, corruption, smuggling, criminal association and money
laundering. In Brazil, Law 9,279/1996 establishes specific provisions to criminally protect
industrial property rights, defining criminal conduct and its respective sanctions. Crimes against
industrial property may be subject to civil damages, immediate application of the penalty for
the criminal transaction, conditional suspension of the process and an agreement not to
prosecute. Except for article 191 of the Industrial Property Law, other crimes against industrial
property are private criminal actions. The specialty of preliminary measures, such as search and
seizure, makes it difficult to hold offenders accountable, with procedural differences between
public and private criminal offenses being notable. In the latter, the early production of
evidence, preceded by search and seizure, is a procedural condition. Thereby, this work aims to
present a general overview of crimes against industrial property, point out procedural aspects
that make it difficult to penalize criminal agents and highlight the need for effective criminal
action to curb and repress crimes against industrial property. This work is based on the
hypothetical-deductive method, through the qualitative technique, with the analysis os legal
documents, international conventions e jurisprudence and international and national

bibliography on the topic.

Keywords: industrial property; crimes; procedure; negotiated criminal justice; private criminal
action; public criminal action; search and seizure; expert examination; effectiveness; publicity

proposal.
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INTRODUCAO

A Constitui¢io Federal reconhece a propriedade intelectual' como direito fundamental
e a insere nas chamadas clausulas pétreas?. Assim, embora possam ser feitas alteragdes em
relacdo as disposicdes referentes a propriedade intelectual, o ordenamento juridico ndo admite
a supressao ou retirada desses direitos do nosso sistema legal.

O artigo 5°, XXIX, da Carta Magna fornece guarida a propriedade industrial*,
estabelecendo que a lei deve assegurar aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizacdo, bem como a protecao de criagdes industriais, propriedade de marcas, nomes
de empresas e outros sinais distintivos, visando com isso proteger o interesse social € promover
o desenvolvimento tecnologico e econdmico do pais.

A propriedade industrial é ramo da propriedade intelectual que tem por objeto os bens
imateriais aplicaveis nas industrias, tais como as invengdes, os modelos de utilidade e as marcas

de produtos ou de servigos.

Alexandre Liborio Dias Pereira preconiza que “A propriedade intelectual surge
originariamente como uma restri¢do a concorréncia, que se considera necessaria e
adequada para estimular a propria concorréncia e assim melhor alcangar os fins da
politica de inovagao e conhecimento, em prol da satisfacdo do consumidor através de
novos ¢ melhores produtos”. PEREIRA, Alexandre Liborio Dias. Inovagao
tecnologica, propriedade intelectual e defesa da concorréncia no mercado de software.
Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. 85, p.
237-259, 2009. p. 237.

De acordo com José Afonso da Silva, as Constituigdes Brasileiras Republicanas sempre
contiveram um nucleo imodificavel. E a Constitui¢ao atual ampliou o nucleo, definindo no
artigo 60, § 4°, que ndo sera objeto de deliberacdo a proposta de emenda tendente a abolir
a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periodico, a separacao dos
Poderes, os direitos e garantias individuais. A vedagdo atinge a pretensao de modificar
qualquer elemento conceitual de direito e garantia individual que “tenda” para sua aboli¢ao.
SILVA, José¢ Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 7. ed. Sdo Paulo:
Revista dos Tribunais, 1991. p. 24.

“Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a
liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX — a
lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagao,
bem como protecdo as criacdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas € a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnologico e econdmico do Pais.” BRASIL. Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil de 1988. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.
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A Lei de Propriedade Industrial (LPI) ¢ o normativo patrio que regula essa matéria,
estabelecendo os requisitos, procedimentos e direitos relacionados a propriedade industrial,
incluindo marcas, patentes* e outros ativos.

A protegdo da propriedade industrial consubstancia-se na mola propulsora do
desenvolvimento de produtos e servigos, desempenhando papel fundamental no estimulo a
inovacao tecnologica.

E, nesse contexto, a protecdo penal dos direitos de propriedade industrial assume
relevante posicdo na atualidade, uma vez que se verifica um aumento significativo de crimes
relacionados a propriedade industrial, impulsionados pelo avango da tecnologia e da
globalizacio®.

Nesse sentido, a violagao da propriedade industrial ¢ fendmeno mundial de ampla
magnitude, podendo ser constatado especialmente nos paises em desenvolvimento. Os delitos
frequentemente estdo associados a pratica de outros crimes, tais como sonegacdo fiscal,
corrupgao, contrabando, associagdo criminosa e lavagem de dinheiro.

E um dos grandes desafios no combate aos crimes contra a propriedade industrial
consiste na aceitacdo social do delito®, pois a populagdo em geral, ndo obstante a gravidade do

fato, encara tal tipo de ilicito como algo corriqueiro e presente em seu cotidiano.

A patente ¢ um titulo legal que concede a seu titular o direito de fazer uso de uma invengao
por tempo e em territorio predeterminados. A principal fungdo da patente ¢ proporcionar a
protecdo da invengdo para o detentor da patente. Uma invengdo patenteada ndo pode ser
comercialmente fabricada, utilizada, distribuida ou vendida sem o consentimento do seu
titular. DUARTE, Melissa de Freitas. Propriedade intelectual [recurso eletronico]. Revisao
técnica de Jeferson Gustavo da Silva Santanna. Porto Alegre: SAGAH, 2018. p. 63.

O aumento dos crimes contra a propriedade industrial ¢ um fenomeno complexo que esta
intrinsecamente ligado ao avanco da tecnologia e a globalizacdo. Para enfrentar esse
aumento nos crimes contra a propriedade industrial, ¢ essencial que os governos fortalecam
as leis de prote¢ao a propriedade intelectual, melhorem a cooperacdo internacional na
aplicacdo da lei, invistam em tecnologias de monitoramento e rastreamento e eduquem o
publico sobre os impactos negativos da pirataria e da falsificagdo. Além disso, as empresas
precisam adotar medidas proativas para proteger seus ativos de propriedade intelectual,
como implementar sistemas de seguranca robustos e acompanhar de perto suas cadeias de
suprimentos.

O penalista argentino Zaffaroni destaca que a adequagao social deve ser entendida como
um critério para afastar do dmbito penal determinadas condutas tidas como “normais” pela
sociedade. De acordo com Zaftfaroni, haveria uma grande quantidade de comportamentos
que, malgrado tipificados penalmente, ndo deveriam ser submetidos ao crivo de desvalor
que a tipicidade implica, justamente em decorréncia de sua “normalidade”. ZAFFARONI,
Eugenio Raul. La adecuacion social de la conducta. Revista de Derecho Penal y
Criminologia, Argentina, n. 1, 1971. p. 71.
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De outro giro, parcela expressiva da doutrina destaca a preocupacdo com a qualidade e
a procedéncia dos produtos falsificados hoje presentes no mercado consumidor, assim como
seu impacto na economia do pais e na geragao de empregos formais.

Em que pese a gravidade de tais crimes, ha de se ressaltar a notoria disparidade no
tratamento legal dispensado aos crimes contra a propriedade industrial e a outros delitos, por
exemplo, os crimes contra o patrimdnio de furto’ e de estelionato®. Enquanto os crimes de furto
e de estelionato preveem pena de reclusdo, os crimes contra a propriedade industrial sdo
apenados com detencao, nao obstante a similaridade do interesse juridico objeto de protecao.

Essa diferenca de tratamento pode ser atribuida a diversos fatores, incluindo a percepcao
historica e social dos crimes, a gravidade atribuida a cada um deles, bem como as nuances
juridicas envolvidas em cada caso.

Os crimes contra a propriedade industrial t€m como objetivo proteger os direitos da
inddstria, que podem incluir marcas’, patentes e desenhos industriais'®, dentre outros. Embora
esses direitos tenham um valor significativo, muitas vezes nao sdo percebidos ou valorados da
mesma forma que os bens tangiveis protegidos pelos crimes de furto e estelionato.

Além disso, a pena de detengdo estabelecida para os crimes contra a propriedade

industrial contrasta com a pena de reclusdo'! fixada para os crimes que lesam o patrimonio, de

Artigo 155, caput, do Codigo Penal: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia mével”.
BRASIL. Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. C6digo Penal. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 13
mar. 2024.

Artigo 171, caput, do Cdodigo Penal: “Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em
prejuizo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artificio, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento”.

Segundo Elisabete Vido, a “marca ¢ um sinal visualmente distintivo que pode servir para
identificar produtos, servigos, padroes de qualidade ou certificagdes. O sinal que pode ser
registrado como marca nao ¢ sonoro nem olfativamente perceptivel. A marca serve ao
mesmo tempo para diferenciar o produto ou servigo para o consumidor e para indicar a
procedéncia. Neste sentido, a utilizagdo indevida da marca registrada por outra pessoa pode
lesar moralmente o titular da marca, ja que seu produto ¢ confundido com outro, e, portanto,
o consumidor nao apenas deixa de adquiri-lo para comprar outra marca, fruto de uma
imitacdo, como também pode deixar definitivamente de comprar o produto em virtude de
qualidade inferior, que sera atribuida erroneamente ao titular da marca”. VIDO, Elisabete.
Curso de direito empresarial. 9. ed. Sdo Paulo: Saraiva Educacdo, 2021. p. 108-109.
Desenho industrial, tal como definido no artigo 95 da LPI, ¢ a forma plastica ornamental
de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um
produto proporcionando resultado visual novo e original em sua configuragdo externa e que
possa servir de tipo de fabricagdo industrial.

De acordo com o artigo 33 do Cddigo Penal, a “pena de reclusao deve ser cumprida em
regime fechado, semiaberto ou aberto. A de deten¢do, em regime semiaberto, ou aberto,
salvo necessidade de transferéncia a regime fechado”.

10
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modo a ser possivel aferir a percep¢do do legislador no sentido de que os crimes contra a
propriedade industrial ndo representam uma ameaca tdo grave a seguranga publica quanto os
crimes contra o patrimonio.

Entretanto, ¢ importante ressaltar que essa disparidade no tratamento legal ndo diminui
a importancia dos crimes contra a propriedade industrial, eis que tais delitos t€ém potencial para
causar prejuizos significativos as empresas € a economia como um todo, além de minar a
inovacao e a criatividade.

E essencial que haja uma analise cuidadosa e continua da legislagdo para garantir que
os direitos de propriedade industrial sejam devidamente protegidos e que as penalidades sejam
proporcionais a gravidade dos danos causados.

No Brasil, a Lei n. 9.279, de 14 de maio de 19962, trata da propriedade industrial,
incluindo disposi¢des especificas para a prote¢ao penal dos direitos de propriedade industrial,
e definindo as condutas criminosas e estabelecendo as san¢des penais pertinentes.

Os tipos penais referentes aos crimes contra a propriedade industrial preveem pena
maxima cominada em abstrato que nao excede o limite estabelecido em lei para fins de
possibilitar a aplicagdo dos institutos da justica penal negociada'®, ainda que se considerem as
causas de aumento de pena previstas na Lei de Propriedade Industrial.

Dessa forma, os delitos em debate sdo passiveis de composi¢do civil dos danos'4,

1'3, suspensio condicional do processo'¢ e acordo de niio persecugio

aplicacdo da transacdo pena
penal (ANPP)!”.
Inicialmente, portanto, deve-se buscar a realizagdo da composicao civil dos danos. Nao

sendo possivel, o ofendido nas a¢des penais privadas pode ofertar proposta de transag@o penal

12 BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a
propriedade industrial. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/19279.
htm. Acesso em: 13 mar. 2024.

Justica penal negociada pode ser definida, em apertada sintese, como um acordo feito entre

a acusacado e a defesa, com mutuas concessdes, visando possibilitar uma solugdo antecipada

para a lide penal.

4 Artigo 72 da Lei n. 9.099/95. BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispde
sobre os Juizados Especiais Civeis e Criminais e da outras providéncias. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/1eis/19099.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.

15 Artigo 76 da Lei n. 9.099/95.

16 Artigo 89 da Lei n. 9.099/95.

17 Artigo 28-A do Cédigo de Processo Penal. BRASIL. Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro
de 1941. Cddigo de Processo Penal. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ ccivil
03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.

13
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ou suspensdo condicional do processo, €, na remota hipétese de ndo cabimento destes tltimos,
também lhe ¢ licito formular o acordo de ndo persecugdo penal.

E prerrogativa do ofendido oferecer ou néo tais proposituras de acordo, pois na agdo
penal de iniciativa privada vigem os principios da disponibilidade e da oportunidade.

Sobre esse aspecto, importante destacar que os crimes contra a propriedade industrial
sdo de agdo penal privada, a excegdo do artigo 191 da Lei de Propriedade Industrial, que trata
da reprodug¢do ou imita¢do de armas, brasdes ou distintivos oficiais nacionais estrangeiros ou
internacionais, nos quais somente se procede mediante queixa'®.

1" se trata de mais um dificultador no combate aos

A iniciativa privada da acdo pena
crimes em estudo, pois a a¢cdo penal movida por meio de queixa-crime ndo tem se mostrado
mecanismo eficaz no combate a criminalidade industrial, cuja pratica por vezes extrapola os
limites territoriais das nagdes e envolve grandes organizacdes criminosas.

A especialidade das medidas preliminares®’, que antecedem o manejo da agdo penal,
igualmente ¢ fator que dificulta a responsabiliza¢do dos infratores.

Nesse sentido, ha significativas diferengas procedimentais entre crimes de acdo penal
publica e crimes de acao penal de iniciativa privada. Nestes ultimos, ¢ condi¢do procedimental
o manejo de medida cautelar de producdo antecipada de provas para os delitos que deixam
vestigios, precedida por uma busca e apreensio obrigatdria®!.

De fato, nos crimes de a¢do penal privada o procedimento permanece praticamente
inalterado apos a reforma da Lei n. 10.695/2003, com a necessidade de promoc¢ao de medida

cautelar de producao antecipada de provas para crimes que deixam vestigios, seguida por busca

e apreensdo obrigatoria. Ademais, ha a imposicao de oferecimento da queixa-crime no prazo

18 «“Salvo disposi¢do em contrario, o ofendido, ou seu representante legal, decaird no direito

de queixa ou de representagdo, se ndo o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do
dia em que vier a saber quem ¢ o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se
esgotar o prazo para o oferecimento da denuncia.” Artigo 28 do Cédigo de Processo Penal.
Os titulares dos direitos de propriedade industrial t€m o direito de iniciar e prosseguir com
processos criminais contra os infratores por conta propria, sem a necessidade de
intervencdo do Estado. Isso significa que o titular dos direitos de propriedade industrial
pode apresentar uma queixa formal contra o infrator, iniciar um processo criminal e buscar
reparacao pelos danos sofridos.

Nesse sentido, vide artigos 524 a 530 do Codigo de Processo Penal.

Artigo 525 do Codigo de Processo Penal: “No caso de haver o crime deixado vestigio, a
queixa ou a dentincia ndo sera recebida se ndo for instruida com o exame pericial dos
objetos que constituam o corpo de delito”.
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maximo de 30 dias ap6s a homologacio judicial do laudo técnico®?, nos casos de réu solto, sob
pena de decadéncia do direito de propor a acdo penal.

Por outro lado, nos crimes de agdo penal publica incondicionada houve uma reforma
completa no procedimento em decorréncia da Lei n. 10.695/2003, que introduziu uma nova
modalidade de busca e apreensdo, autorizando a apreensdo de bens objeto do crime desde o
inicio, embora permanec¢a a manuten¢do da exigéncia da produgdo antecipada de provas por
meio de exames periciais para crimes que deixam vestigios.

No entanto, apesar das mudangas feitas pela referida lei, o sistema juridico processual
penal ainda ndo ¢ suficientemente forte para combater de maneira adequada os crimes contra a
propriedade industrial, eis que a maioria desses delitos, conforme mencionado, ¢ processada
por meio de agdo penal privada, sujeita as antigas regras do Cédigo de Processo Penal.

A transferéncia da legitimidade para o ofendido para exercer o direito de acusar e propor
a acdo penal nos casos de crimes contra a propriedade industrial reflete o entendimento do
legislador de que o bem juridico protegido nesses casos tem carater predominantemente
patrimonial e privado. Em outras palavras, o interesse do titular dos direitos de propriedade

industrial®?

¢ considerado mais relevante do que o interesse publico em perseguir € punir o crime.
E, ao transferir a legitimidade da agdo penal para o titular do direito ofendido, o
legislador reconhece que ¢ o individuo prejudicado quem melhor compreende a extensdo do
dano e esta mais motivado para buscar a reparagdo ou a puni¢do do infrator*,
Ocorre que a transferéncia de legitimidade para o manejo da ac¢ao penal implica também
a transmissdo de todos os 6nus processuais’ necessarios para viabilizar e dar inicio a agdo

penal, com a exigéncia de um procedimento complexo, custoso e por vezes desafiador.

22 Diz o caput do artigo 529 do Cédigo de Processo Penal: “Nos crimes de agdo privativa do

ofendido, ndo sera admitida queixa com fundamento em apreensdo e em pericia, se
decorrido o prazo de 30 dias, apos a homologagao do laudo”.

Além de buscar punic¢ao criminal contra o infrator, o titular dos direitos de propriedade
industrial também pode buscar reparacao por danos sofridos devido a violacdo dos direitos.
Isso pode incluir compensagao financeira pelos danos materiais e, em alguns casos, danos
morais.

O titular dos direitos tem a liberdade de decidir se deseja ingressar e prosseguir com uma
acdo penal contra o infrator. Essa decisdo pode ser baseada em vérios fatores, incluindo a
gravidade do crime, o impacto nas operagdes comerciais e a disponibilidade de recursos
para prosseguir com 0 processo.

A adocgao da agdo penal privada em casos de crimes contra a propriedade industrial pode
oferecer aos titulares dos direitos maior controle sobre o processo legal e a oportunidade de
buscar justica de acordo com seus interesses e¢ necessidades especificos. No entanto,
também pode colocar uma carga adicional sobre o titular dos direitos, em termos de
recursos financeiros e expertise legal necessarios para conduzir o processo com sucesso.
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Dessa forma, percebe-se que na pratica a transferéncia de legitimidade para o manejo
da ac¢do penal torna mais tormentoso o combate aos crimes contra a propriedade industrial, na
medida em que o procedimento para o caso de agdo penal privada apresenta entraves que tornam
dificultosa a responsabilizagao penal dos infratores.

O presente trabalho pretende apresentar um panorama geral da propriedade industrial,
0s respectivos crimes previstos em lei, abordar os aspectos procedimentais dos crimes contra a
propriedade industrial e ressaltar a necessidade de efetividade da agdo penal como forma de

coibir e reprimir tais delitos.
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1 DA PROTECAO PENAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1.1 A CONSTITUICAO FEDERAL E A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade intelectual pode ser conceituada como o esforco criativo e logico que
merece prote¢ao legal. Esse conceito abrange o resultado das criagdes humanas e dos
investimentos realizados por empreendedores, os quais ndo podem ser apropriados
indevidamente por terceiros.

A protecao conferida a propriedade intelectual, também denominada de “direitos da

mente”?¢, subdivide-se no resguardo da propriedade industrial®’ e dos direitos do autor.

Na Constituicdo Federal de 1988, a propriedade intelectual é reconhecida como um
direito fundamental e se encontra inserida nas chamadas clausulas pétreas. Isso significa que,
embora possam ser feitas alteracdes, a supressao ou retirada desses direitos do nosso sistema
legal ¢ inaceitavel.

O artigo 5°, XXVII, da Constituicdo Federal estabelece o direito do autor, afirmando
que aos autores pertence o direito exclusivo de utilizar, publicar ou reproduzir suas obras. Esse
direito pode ser transmitido aos herdeiros de acordo com a lei vigente.

A propriedade industrial, por sua vez, encontra resguardo no artigo 5°, XXIX, da Carta
Magna, que estabelece ser dever da lei assegurar aos autores de inventos industriais privilégio

temporario para sua utilizacdo, bem como a prote¢ao de criagdes industriais, propriedade de

26 Conforme observa Norberto Bobbio: “A historia nada prova salvo os nossos erros, dos

quais devemos nos libertar. O unico ponto de partida para escapar dela ¢ reafirmar a unidade
do género humano, que a historia dividiu. S6 assim se descobre que o homem, antes de ter
direitos civis que sdo o produto da historia, tem direitos naturais que os precedem; e esses
direitos naturais sdo o fundamento de todos os direitos civis. Mais precisamente: ‘Sao
direitos naturais os que cabem ao homem em virtude de sua existéncia. A esse género
pertencem todos os direitos intelectuais, ou direitos da mente, e também todos os direitos
de agir como individuo para o proprio bem-estar e para a propria felicidade que ndo sejam
lesivos aos direitos naturais dos outros”. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Traducao
de Carlos Nelson Coutinho; apresentacao de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
p. 41.

O professor Fabio Ulhoa Coelho leciona que “Quatro s3o os bens protegidos pelo direito
industrial: a patente de invenc¢ao, a de modelo de utilidade, o registro de desenho industrial
e o de marca (LPI, art. 2°, I a III). O empresario titular desses bens — patente ou registro —
tem o direito de explorar economicamente o respectivo objeto, com inteira exclusividade”.
COELHO, Fébio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 33. ed. rev.,
atual. e ampl. Sao Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. p. 107.

27
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marcas, nomes de empresas e outros sinais distintivos, visando com isso proteger o interesse
social e promover o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais?®.

A protegio as patentes de invengio?’, aos modelos de utilidade’®, as marcas, ao nome
comercial, aos desenhos industriais e as indicagdes de proveniéncia ou denominagdes de origem
do produto ou servico sdo, na realidade, formas de resguardo da propriedade industrial.

A Constituicdo de 1988 foi particularmente generosa em relacdo a propriedade
intelectual, destacando sua importancia nos Direitos e Garantias Fundamentais. Isso torna

evidente que esses direitos ndo sdo absolutos, mas sim “direitos funcionalizados™!

, Ou seja,
direitos que também devem servir ao desenvolvimento tecnologico e economico do Brasil.

Nesse contexto, cumpre lembrar que a Convengdo de Estocolmo de 1967 definiu a
propriedade intelectual combinando os conceitos de propriedade industrial e direitos autorais.
Ela abrange obras literarias, artisticas e cientificas, interpretacdes de artistas, fonogramas,
invengoes industriais, descobertas cientificas, desenhos industriais ¢ marcas industriais, dentre
outros.

Desta forma, pode-se afirmar que os direitos do autor abarcam as criagdes intelectuais

e seus usos, oferecendo protecdo a atividade criativa nas areas de artes e literatura. Por outro

lado, os direitos industriais t€m como objetivo a protecdo de invencdes que tenham carater

28 Conforme ensina o professor Newton Silveira, o fundamento da prote¢do as criacdes

industriais € o estimulo a novas criagdes por meio da concessao, pelo Estado, de um
monopolio temporario, enquanto o fundamento da prote¢ao aos sinais distintivos ¢ diverso,
tendo por objetivo evitar a concorréncia desleal praticada por meio de atos confusorios.
SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor,
software, cultivares, nome empresarial, titulo de estabelecimento, abuso de patentes. 6. ed.
rev. e ampl. Barueri: Manole, 2018. p. 79.

Fébio Ulhoa explica que “Invencao € o ato original do génio humano. Toda vez que alguém
projeta algo que desconhecia, produz uma invengdao”. COELHO, Fébio Ulhoa. Manual de
direito comercial, cit., p. 107.

Segundo Fabio Ulhoa, “Modelo de utilidade ¢ o objeto de uso pratico suscetivel de
aplicagdo industrial, com novo formato de que resultam melhores condi¢des de uso ou de
fabricagdao. Nao ha, propriamente, inven¢do, mas acréscimo na utilidade de alguma
ferramenta, instrumento de trabalho ou utensilio, pela acdo da novidade parcial que lhe
agrega”. COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial, cit., p. 107-108.

Para Pedro Marcos Nunes Barbosa: “... caso a liberdade do dono da patente ultrapasse as
finalidades constitucionais de uso do direito de excluir, ele ‘despreza o direito fundamental
de cada um a independéncia da arbitrariedade que obriga de outros e abusa do poder estatal
para fazer valer sua arbitrariedade privada [...] ele qualitativamente ndo se distingue do
despotismo qualquer’. [...] E tal deslize material fica ainda mais evidente quando se enxerga
o titular da patente como alguém que recebe um poder juridico na condi¢ao de promové-lo
dentro das metas constitucionais”. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da
propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 66.
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utilitario, destinadas a atender as necessidades humanas e industriais. Isso inclui, entre outros,
a patente de invencao em si, bem como os modelos industriais € modelos de utilidade. Além
disso, os direitos industriais tém o papel de preservar a marca de um produto ou servigo, cuja
base de protecao estd na promocao da concorréncia leal entre os agentes do mercado.

Assim, os direitos autorais protegem as criagdes intelectuais, enquanto os direitos
industriais resguardam as invencdes de utilidade pratica e as marcas comerciais. E essencial,
nesse contexto, diferenciar a invencao da descoberta, uma vez que sdo conceitos distintos.
Inventar envolve criar algo novo, Util e inédito, enquanto descobrir é revelar algo que j4 existe?.

Nas palavras do professor Newton Silveira:

Enquanto as obras protegidas pelo direito de autor tém como unico requisito a
originalidade, as criagdes no campo da propriedade industrial, tais como invengdes,
modelos de utilidade e desenhos industriais, dependem do requisito de novidade,
objetivamente considerado’>.

De fato, a criacdo de algo desconhecido pela mente humana ¢ considerada invengao, ao
passo que a descoberta pode ser conceituada como a tomada de conhecimento de algo inédito,
anteriormente existente e produzido pela propria natureza*.

No ambito da propriedade industrial, a originalidade® se traduz como novidade, ou seja,

uma inovacgao real e objetiva que, no caso das patentes, precisa superar tudo o que foi tornado

32 Para Newton Silveira: “Distingue-se a invencdo industrial, portanto, das demais criacdes

do espirito, ndo sO6 por objetivar a utilidade, como também por seu carater abstrato,
consistente na concepg¢ao de uma nova relacao de causalidade nao encontravel na natureza.
Aqui ndo entra em questdo a forma, como, por exemplo, nas inven¢des quimicas ou
consistentes em processos de fabricagdo, e, mesmo quando a invengao se refira a um novo
produto, ndo ¢ a forma em si que ¢ objetivada, mas a relagdo entre as suas partes, resultando
em um novo efeito técnico. A lei de propriedade industrial ndo protege, entretanto, todas as
invengdes técnicas, mas apenas as invengdes industriais, ou seja, as consistentes em um
novo produto ou processo industrial”. SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. 2.
ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2012. p. 66-67.
33 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual, cit., p. 9.
3% No mesmo sentido, Jodo da Gama Cerqueira faz a seguinte distingdo: “A inven¢do, de um
modo geral, consiste na criagdo de uma coisa até¢ entdo inexistente; a descoberta ¢ a
revelacdo de coisa existente na natureza”. CERQUEIRA, Jodo da Gama. Privilégios de
invencao e marcas de fabrica e de comércio. Sao Paulo: Académica Saraiva, 1930. v. 2.
p. 242.
“... ndo se deve confundir originalidade com novidade. O termo ‘originalidade da forma’
deve ser entendido de maneira subjetiva, tendo em vista as caracteristicas proprias a
modalidade da obra intelectual em questdo. Ja a ‘novidade’, requisito utilizado,
principalmente, para obtencdo de privilégios no campo da propriedade industrial, onde um
modelo, desenho ou invencdo tem que, necessariamente, trazer uma caracteristica
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acessivel ao publico antes da data de deposito do pedido, seja por descri¢do escrita ou oral, por
uso ou qualquer outro meio, tanto no Brasil quanto no exterior, conforme estabelecido no artigo
11, § 1°, da Lein. 9.279/96.

A garantia dos direitos industriais depende do registro fornecido pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI)*¢, referente a concessdo da patente®’, do certificado de registro
da marca ou de desenho industrial. Tal registro ¢ de fundamental importancia por sua natureza
constitutiva do direito, ao contrario do que ocorre com os direitos do autor, que nascem com a
criacdo e prescindem de registro para serem assegurados.

Conforme estabelecido pela Constituicdo da Republica, a protecdo dos direitos de
propriedade industrial deve ter como objetivo principal a promogdo do interesse social e o
estimulo ao desenvolvimento tecnoldgico do pais. Isso significa que a protecao desses direitos
ndo ¢ apenas para o beneficio dos detentores das propriedades industriais, mas da sociedade
como um todo, incentivando avangos tecnoldgicos que podem melhorar a qualidade de vida e
impulsionar o progresso do pais.

Ao mesmo tempo, ¢ fundamental que a protecdo dos direitos de propriedade industrial
esteja em consonancia com outros principios constitucionais, notadamente o da fun¢do social
da propriedade, conforme previsto no artigo 170, III, da Constitui¢do Federal. Destarte, o
exercicio dos direitos de propriedade industrial ndo deve ocorrer em detrimento do bem-estar
social e do interesse coletivo, uma vez que a propriedade industrial deve ser utilizada de maneira
a contribuir para o desenvolvimento econdmico e social do pais.

Dessa forma, a protecao dos direitos de propriedade industrial deve estar alinhada com

o principio da livre concorréncia®®, conforme estipulado no artigo 170, IV, da Constituigdo da

inovadora, ¢ uma concepg¢do de natureza objetiva.” COSTA NETO, José Carlos. Direito
autoral no Brasil. Sao Paulo: FTD, 2008. p. 89.

“Os direitos industriais sao concedidos pelo Estado, por meio de uma autarquia federal,
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Nasce o direito a exploragao
exclusiva do objeto da patente ou do registro a partir do ato concessorio correspondente.
Ninguém pode reivindicar o direito de exploragao econdmica com exclusividade de
qualquer inveng¢do, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca se ndo obteve do
INPI a correspondente concessdo.” COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito
comercial, cit., p. 107.

“Ap6s o devido procedimento administrativo, o INPI expede a patente, tnico instrumento
de prova admissivel pelo direito para demonstracdo da concessdo do direito de exploracao
exclusiva da invencdo ou do modelo de utilidade.” COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de
direito comercial, cit., p. 108.

Raul Machado Horta ressalta que, “no enunciado constitucional, ha principios-valores:
soberania nacional, propriedade privada, livre concorréncia. Ha& principios que se
confundem com intencdes: reducdes das desigualdades regionais, busca do pleno emprego;
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Republica, de maneira que ndo deve ser usada de forma anticompetitiva, com a criacdo de
monopolios ou a restricdo da concorréncia do mercado. Em vez disso, a prote¢ao dos direitos
de propriedade industrial deve garantir um ambiente de competicdo justa que beneficie os
consumidores € promova a inovagao.

Nesse contexto, a patente de invencdo desempenha um papel crucial na protecdo do
investimento econdmico do criador, que muitas vezes mobiliza recursos substanciais para
conceber ou aprimorar um produto. O criador tem a legitima expectativa de receber recompensa
financeira pelo uso exclusivo desse produto no mercado®’. A patente, portanto, materializa essa
expectativa e resguarda o interesse econdmico do criador, concedendo-lhe um periodo de
utilizagdo exclusiva do produto que criou.

Trata-se, dessa maneira, de um direito temporario conferido ao titular com o desiderato
de fomentar e incentivar criagdes e inovagoes e, ainda, de servir de estimulo ao aprimoramento
de produtos ja existentes no mercado. Essa concessdao de direito exclusivo sobre o invento
oferece ao criador a garantia de que sua criagdo ndo serd indevidamente apropriada por
terceiros, permitindo de maneira acertada que aquele colha e usufrua os beneficios economicos
da sua inovagio®.

Por outro lado, ¢ importante reconhecer que o uso exclusivo do produto patenteado pode
levar a uma limitacdo temporaria da concorréncia, uma vez que outros empreendedores nao
podem utilizar ou comercializar bem ou produto patenteado. Essa limitacdo a concorréncia,
importante destacar, possui carater transitorio e temporario, € visa proteger a propria capacidade
competitiva do empresario*!, pois uma vez expirado o periodo de uso exclusivo a tecnologia se

torna de dominio publico, podendo todos dela usufruir. Logo, ¢ admitido que outros

tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte
(alterado pela EC n. 6/95); funcao social da propriedade. H4 principios de agao politica:
defesa do consumidor, defesa do meio ambiente”. HORTA, Raul Machado. Estudos de
direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. p. 296.
3% SEGURA GARCIA, Maria José. Los delitos contra la propiedad industrial en el Cédigo
Penal espaiiol de 1995. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005. p. 49.
Para Nuno Pires de Carvalho, “A sociedade ndo interessa nem que o inventor guarde todo
o valor social para si (pois se o fizer, ela ndo ganha nada com o invento e, portanto, nao
haveria justificativa para o reconhecimento da patente), mas tampouco interessa que ele
ganhe nada, pois neste caso ele ndo voltara a inventar. E nesta busca do ponto de equilibrio,
como se fosse um péndulo, que as sociedades modelam o sistema de patentes, umas vezes
mais favoravel ao inventor, outras vezes mais favoravel a sociedade”. CARVALHO, Nuno
Pires de. A estrutura dos sistemas de patentes e marcas: passado, presente e futuro. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 434.
1 SEGURA GARCIA, Maria José. Los delitos contra la propiedad industrial en el Codigo
Penal espaiiol de 1995, cit., p. 219.
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concorrentes, entdo, utilizem livremente essa tecnologia e oferegam produtos similares no

mercado de consumidores.

Sobre o tema, o professor Balmes Vega Garcia ensina que:

... 0 Sistema de Ciéncia, Tecnologia e Inovagéo a partir de sua vertente de Propriedade
Industrial, Lei n. 9.279/96, que reconhece direitos exclusivos na exploracao
econdmica de objetos de patentes, sofre forte tensdo de trés diregdes: Primeiro, pela
natureza monopolistica deste direito, ainda que temporal, no plano concorrencial, [...]
colidindo com o enunciado do art. 173, § 4° da Carta [...]. Segundo, a partir da Lei de
Inovagdo, pela questdo dos custos da pesquisa publica assumidos pela sociedade duas
vezes, uma pelas despesas de pesquisas suportadas pelos Institutos de Pesquisa
Publicos, incluindo as Universidades e apropriado pelas empresas, outra assumida
pelos consumidores no momento de aquisi¢do de bens e produtos a medida que os
consumidores no momento de aquisi¢ao de bens e produtos [...] os custos de pesquisa
serdo repassados nos pregos aos mesmos. Terceiro, na afastabilidade do
desenvolvimento tecnoldgico autdnomo brasileiro a partir da implementacdo do
Sistema de Propriedade Industrial, compreendendo a LPI, reconhecendo a
patenteabilidade de invenc¢des, em um ambiente onde os depodsitos do pedido de
patentes de ndo residentes supera e muito o depdsito em relagdo ao de residentes,
mostrando que a patenteabilidade, Unica e exclusivamente, dissociada de outras
medidas, como a implementacdo de politicas econdmica e industrial ¢ um Plano
Nacional de Desenvolvimento, torna a competi¢éo ¢ a concorréncia econdmica com
as transnacionais ainda mais dificil e desigual®.

Prosseguindo, o inventor tem a oportunidade de explorar economicamente sua criagao

por um periodo especifico, 20 anos para a patente de invencdo e 15 anos para a patente de

modelo de utilidade®, garantindo a colheita exclusiva dos beneficios financeiros que servem

de recompensa ao seu trabalho e esforgo.

importante observar que esse prazo para a exploracdo econdmica foi

propositadamente delimitado e restringido pelo legislador, que entendeu que a eternidade do

direito ndo seria medida benéfica a sociedade, justamente por acarretar a acomodagdo dos

criadores e promover, ante a auséncia de concorréncia, uma indesejada reserva de mercado com

a imposicao dos pregos pelo detentor exclusivo do direito*.
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GARCIA, Balmes Vega. Direito e tecnologia: regime juridico da ciéncia, tecnologia e
inovac¢ao. Sao Paulo: LTr, 2008. p. 136.

Artigo 40 da Lei n. 9.279/96. BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula
direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial. Disponivel em: https://www.
planalto.gov.br/ccivil 03/leis/19279.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.

Os prazos limitados de prote¢do das patentes sdo projetados para promover o progresso
tecnoldgico, garantir o acesso a tecnologia e equilibrar os interesses dos detentores dos
direitos com os interesses da sociedade como um todo. Essa abordagem reconhece a
importancia da propriedade industrial para a inovagao e o desenvolvimento econémico, ao
mesmo tempo que busca evitar os potenciais efeitos negativos de monopdlios prolongados
e restrigdes excessivas a competicao.
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Nesse contexto, ndo se pode negar que a invencao de produtos ou funcionalidades ¢
desejavel e precisa de estimulo constante como maneira de promover o proprio
desenvolvimento da sociedade. A concessao de direitos perpétuos vai na contramao de tais
objetivos, pois, se ndo existisse a limitacdo temporal de utilizagdo exclusiva, os inventores
obteriam lucro indefinido com o produto de sua criagao, inclusive beneficiando geragdes futuras
de maneira perpétua.

Além disso, a limitagao temporal do direito do inventor ndo atua apenas como uma
restri¢ao ou contencao do direito, mas também como um mecanismo que revitaliza e renova a
criatividade humana. E sob essa perspectiva que se deve compreender a imposi¢do de um prazo
limitado ao direito de exploragdo exclusiva conferido pela lei ao titular do direito.

Assim, quando o periodo de uso econdmico exclusivo concedido ao criador termina, a
tecnologia se torna acessivel a todos*’, o que promove a competi¢io no mercado. E dessa
maneira que o sistema juridico consegue conciliar o principio da livre concorréncia com a
protecdo da propriedade industrial, essencial para que haja incentivo a criacdo e inovagao,

motores fundamentais do progresso tecnologico e econdmico.

1.2 ORIGEM HISTORICA

A nocao de propriedade intelectual ¢ longinqua na historia das sociedades. Ha noticias
de que o estabelecimento de sistemas de protecao de patentes e de direitos autorais remonta ha
séculos.

Nesse sentido, em 1474 temos o primeiro estatuto de patentes, estabelecido em Veneza,
na Italia, que concedia de maneira incipiente direitos exclusivos a inventores para a fabricagao

e comercializacdo de suas inven¢des em Veneza por um periodo delimitado?®.

45O dominio publico refere-se a obras criativas e invengdes que nio estdo mais protegidas

por direitos autorais ou patentes e, portanto, estdo disponiveis para uso comum sem a
necessidade de permissao ou pagamento de royalties. Essas obras e invengdes estao livres
de restri¢des de propriedade intelectual e podem ser utilizadas e distribuidas livremente por
qualquer pessoa.

“Ci sono molti uomini in questa citta e nelle sue vicinanze, attratti dalla sua eccellenza e
magnificenza, molti uvomini di diverse origini, con menti ingegnose ¢ in grado di
immaginare e scoprire diversi oggetti artificiosi. E se fosse possibile garantire loro
I’onore che altri uomini non si impossessino dei loro artifici, allora questi uomini
userebbero le loro menti per scoprire cose di non poca utilita per la nostra repubblica.
Chiunque creera nella nostra Venezia un nuovo ingegnoso artificio, non creato da nessun
altro in precedenza, sara obbligato a registrarlo negli uffici comunali. Non sara possibile
a nessun altro uomo della nostra repubblica creare un oggetto a immagine e somiglianza
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Depois, o Estatuto dos Monopélios da Inglaterra foi promulgado pela Coroa Britanica*’
em 1623, conferindo o monopolio de comercializagdo de certos produtos ou métodos de
producao a individuos ou empresas, como uma forma de incentivar a inovagao e a transferéncia
de tecnologia.

Posteriormente, em 1709, vieram os Estatutos de Anne, também conhecidos como o Ato
de Anne, promulgados na Gra-Bretanha. Essa legislacio marcou um importante avango na
protecao dos direitos autorais, concedendo aos autores exclusividade sobre a publicacdo e a
reproducgado de suas obras por um periodo determinado, de modo a estimular a produgao literaria
e artistica.

Ja nessa época a principal motiva¢do dos estatutos de patentes e direitos autorais era
incentivar a inovac¢ao ¢ a criatividade, fornecendo aos inventores ¢ autores um incentivo
financeiro para compartilhar seus conhecimentos e obras com o publico em geral. Isso era
alcangado por meio da concessdo de direitos exclusivos por um periodo limitado, apos o qual
as inovacdes e obras estariam disponiveis para uso e exploracdo por outras pessoas,
enriquecendo assim o acervo humano de conhecimento e cultura.

Esses primeiros sistemas de protecdo intelectual estabeleceram os alicerces para as
modernas leis de propriedade intelectual que existem hoje, que englobam patentes, direitos
autorais, marcas registradas e outros direitos relacionados a propriedade intelectual.

A difusdo do uso das patentes, como as conhecemos hoje, com o direito de monopolio
como recompensa por uma invengao, ocorreu principalmente durante a Revolugao Industrial na

Inglaterra®®, que compreendeu aproximadamente o periodo entre 1740 e 1850. Esse periodo foi

di quello, senza il permesso dell’inventore, per un periodo di dieci anni.” Tradugdo livre:
Hé muitos homens nesta cidade e arredores, atraidos pela sua exceléncia e magnificéncia,
muitos homens de diferentes origens, com mentes engenhosas e capazes de imaginar e
descobrir varios objetos artisticos. E se fosse possivel garantir-lhes a honra de que outros
homens nao se apoderassem dos seus artificios, entdo esses homens usariam a sua mente para
descobrir coisas de nao pouca utilidade para a nossa republica. Quem criar na nossa Veneza
um novo artificio engenhoso, nao criado por ninguém anteriormente, sera obrigado a registra-
lo nos servigos municipais. Nao sera possivel a nenhum outro homem da nossa republica
criar um objeto a sua imagem e semelhanga, sem a permissao do inventor, por um periodo de
dez anos. DINI, Roberto. Le origini della proprieta intellettuale. /n: Proprieta
intellettuale: uno strumento per la crescita economica nel terzo millennio. Roma: LES
Italia, 2010. p. 7-17; p. 8.

47 REINO UNIDO. Statute of Monopolies 1623. Disponivel em: https://www.legislation.

gov.uk/aep/Jal/ 21/3. Acesso em: 23 mar. 2024.

Para Miguel Reale, “A Revolucao Francesa vinha declarar a igualdade de todos perante a

lei e, a0 mesmo tempo esfacelava os nucleos nos quais ainda subsistiam sistemas juridicos

particularistas com pretensdo de ‘soberania’ perante o Estado. Os privilégios e as

prerrogativas da nobreza e do clero desapareceram para que o Direito revelasse apenas
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marcado por uma intensa inovagdo tecnoldgica e industrial, e a concessdo de patentes

desempenhou um papel crucial nesse processo.

Isso porque a Revolugdo Industrial trouxe consigo uma intensificagdo dos fluxos de

comeércio internacional, criando uma competi¢do mais acirrada entre as nagodes € os produtores

locais, de forma a estimular a necessidade de protecao para as inovagoes industriais.

A Revolugdo Industrial promoveu, ainda, inovagdes técnicas e desencadeou novos

métodos de producao, ocasionando profunda mudanga estrutural na sociedade ao substituir o

trabalho do artesdo pelo emprego das modernas maquinas e dar inicio ao surgimento da

produgdo industrial.

Ricardo Lewandowski nos explica que:

Com a Revolugdo Industrial dos séculos XVIII e XIX, que correspondeu a um salto
tecnologico deflagrado pela aplicacdo da maquina a vapor aos processos produtivos,
o individuo, embora protegido contra o arbitrio do Estado por diversos instrumentos
legais, viu-se completamente desguarnecido em face dos efeitos perversos do novo
sistema econdmico. As péssimas condicdes de vida dos trabalhadores do século XIX,
tdo bem retratadas por Dickens, desencadearam um surto de greves, agitacdes e
rebelides por toda a Europa. Dentre as sublevacdes populares, decorrentes das lutas
operarias, destacam-se as revolugdes da Franca e na Alemanha de 1848, a Comuna de
Paris, de 1871 e, em especial, por seus desdobramentos, a Revolugao Russa de 1917.
Na verdade, a Revolugao Industrial, no plano fatico, e o ideério socialista, na esfera
intelectual, revelaram ao mundo um novo tipo de homem, o homem real, concreto,
situado, longe daquele homem natural dos iluministas, titular de direitos eternos e
imutaveis. O homem abstrato do passado, assim, cedeu lugar ao trabalhador do
presente, que passou a ser 0 novo sujeito de direitos®.

0

Na Revolucdo Industrial, portanto, as corporag¢des de oficio*® aos poucos foram

perdendo o monopolio da atividade mercantil, cedendo lugar as maquinas e as novas

tecnologias.
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através da vontade geral. ‘Todos os direitos sdao fixados pela lei’, como expressdo da
vontade geral, proclamou Jean Jaques-Rousseau, fundando criadoramente o pensar politico
de seu tempo”. REALE, Miguel. Li¢oes preliminares de direito. 27. ed. Sdo Paulo:
Saraiva, 2002. p. 304.

LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. A formag¢ao da doutrina dos direitos fundamentais.
In: SILVA, Marco Antonio Marques da (coord.). Tratado luso-brasileiro da dignidade
humana. 2. ed. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 7-8.

Segundo André Luiz Santa Cruz Ramos: “As corporagdes de oficio vao perdendo
paulatinamente o monopo6lio da jurisdicdo mercantil, na medida em que os Estados
reivindicam e chamam para si o monopélio da jurisdicdo e se consagram a liberdade e a
igualdade no exercicio das artes e oficios. Com o passar do tempo, pois, os diversos
tribunais de comércio existentes tornaram-se atribui¢ao do poder estatal”. RAMOS, André
Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. 4. ed. Rio de Janeiro: Método,
2012. p. 30.
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Nesse contexto, a Revolu¢do Francesa, ocorrida entre 1789 e 1799, causou grande
agitacdo politica e social na Franca. Seu impacto atingiu o continente europeu € a monarquia
absolutista que tinha governado a nagdo durante séculos.

No ambito da propriedade intelectual, a Revolu¢ao Francesa marcou a evolugdo da
matéria com a elaboracdo dos primeiros regramentos voltados a prote¢ao do criador industrial.
Nessa época ja se visualizava a necessidade de criar mecanismos para penalizar a concorréncia
desleal ¢ as falsificacdes de marcas.

Dessa forma, a Revolucao Industrial e a Revolucao Francesa serviram de base para que
as patentes assumissem a funcdo principal de garantir a exclusividade da exploragdo comercial
de qualquer invencao. Isso significa que o inventor ou inovador tinha o direito exclusivo de
produzir e comercializar o produto ou processo que havia inventado por um periodo
determinado.

Além disso, a época, as patentes funcionavam como um tipo de contrato entre o inventor
e o Estado. Em troca da exclusividade concedida ao inventor, duas condi¢des eram geralmente
impostas: 1) o inventor deveria tornar publica a descrigdao de sua invengao, contribuindo para o
acervo do conhecimento humano, € ii) o inventor era muitas vezes obrigado a produzir o objeto
da inven¢do localmente, usando recursos locais e contribuindo para o desenvolvimento da
economia nacional.

Entretanto, o direito de monopolio concedido ao inventor era limitado no tempo. Apds
o término do periodo da patente a invengao entrava em dominio publico, tornando-se acessivel
para uso e exploracdo por outros. Isso era importante para garantir que as inovagodes
eventualmente beneficiassem toda a sociedade.

Essas medidas foram fundamentais para fomentar a inovag¢do durante a Revolugdo
Industrial, permitindo que inventores e empresarios se dedicassem a pesquisas e
desenvolvimento com a confianga de que seriam recompensados pelo seu trabalho. Essa
abordagem também ajudou a disseminar o conhecimento técnico e a impulsionar o crescimento
econdmico em muitos paises industrializados da época, estabelecendo a base para os sistemas
modernos de patentes e direitos autorais, que continuam a desempenhar um papel importante
na protecdo da propriedade intelectual e na promocao da inovagdo em todo o globo.

Conforme ensina o professor Walter Godoy dos Santos Junior,
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... 08 primeiros passos para o que conhecemos hoje como mercado, concorréncia e
propriedade industrial foram dados a partir da liberdade de fabricagéo, de trabalho e
de comércio que vieram no bojo da Revolugéo Industrial, mas que foram aparelhadas,
do ponto de vista juridico, pela Revolugdo Francesa®'.

No cendrio brasileiro, até a transferéncia da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808, o
pais estava sob um regime colonial que ndo favorecia o desenvolvimento comercial e industrial,
nem o progresso econdomico. A politica de Portugal visava explorar as riquezas naturais da
colonia e restringir o comércio e a industria locais.

Com a transferéncia da sede do trono portugués para o Brasil, o Principe Regente
ordenou, por meio da Carta Régia de 18082, a abertura dos portos brasileiros ao comércio
estrangeiro, liberando as industrias de restrigdes até entdo vigentes.

Foi promulgado o Alvara de 1809, que permitiu a concessdo de privilégios aos
inventores de novas maquinas. Esse alvard, que tinha como inspiracdo o Estatuto de
Monopolios da Inglaterra de 1623, estabeleceu as bases para a prote¢do legal das invengdes,
promovendo o progresso das industrias. No entanto, para obter a protecdo do alvara, as
invengdes precisavam atender a condi¢do de novidade do invento. Encerrado o prazo de

utilizagdo privativa, a invencao deveria ser publicada para fins de livre frui¢ao das pessoas.

31 'SANTOS JR., Walter Godoy dos; Arrosi, Leticia Soter; Sousa, Mariana Almirdo de (org.).
Propriedade intelectual: uma homenagem ao Professor Doutor Newton Silveira. Prefacio
de Paula A. Forgioni. Sdo Paulo: Dialética, 2021. p. 328.
52 BRASIL. Carta Régia, de 2 de dezembro de 1808. Dispde sobre a civilizagdo dos indios,
a sua educagdo religiosa, navegagdo dos rios e cultura dos terrenos. Disponivel em:
https://www?2.camara.leg.br/legin/fed/carreg_sn/anterioresal824/cartaregia-40274-2-
dezembro-1808-572464-publicacaooriginal-95565-pe.html. Acesso em: 13 mar. 2024.
“VI — Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova maquina
e invengao nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor
pecunidrio, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes, ordeno que
todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento a Real
Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes
conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricé-lo depois,
para que, no fim desse prazo, toda a Nagdo goze do fruto dessa invencdo. Ordeno,
outrossim, que se faca uma exata revisao dos que se acham atualmente concedidos,
fazendo-se publico na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa
alegacdo ou sem bem fundadas razdes obtiveram semelhantes concessdes”. BRASIL.
Alvara de 28 de abril de 1809. Isenta de direitos as matérias primas do uso das fabricas e
concede outros favores aos fabricantes e da navegagdo nacional. Disponivel em:
https://www?2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/anterioresal 824/alvara-40051-28-abril-1809-
571629-publicacaooriginal-94774-pe.html#:~:text=Isenta%20de%?20direitos%20%C3%
A1s%?20materias, fabricantes%20e%20da%20navega%C3%A7%C3%A30%20 Nacional.
Acesso em: 13 mar. 2024.
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Apesar dessas medidas, o progresso industrial no Brasil foi lento durante o século XIX
e inicio do século XX, refletindo o impacto do regime colonial anterior. A Constitui¢do do
Império>*, de 1824, assegurou direitos aos inventores, mas ndo mencionou a prote¢do das
marcas de fabrica e comércio.

A repressdo a falsificacdo de marcas e a usurpagdo de propriedade intelectual era um
desafio no Brasil do século XIX devido a falta de legislagdo especifica para lidar com esses
crimes. Isso levou a situagdes complexas, como o caso envolvendo os industriais Meuron &
Cia. e a falsificaciio de sua marca de rapé, “Areia Preta”.

Em 1875, esses industriais estabelecidos na Bahia, com o apoio de Rui Barbosa,
tentaram levar os falsificadores de sua marca a justi¢a. No entanto, o sistema legal da época nao
tinha disposic¢oes claras para lidar com esse tipo de crime, e aplicar as leis existentes de forma
analogica nao era adequado, pois essas leis se referiam a delitos completamente diferentes.

Como resultado, o Tribunal da Relacdo da Bahia pronunciou os réus, mas depois
reformou o despacho de prontincia e anulou o processo, alegando que a usurpac¢ao da marca de
fabrica nao constituia um crime punivel pelas leis em vigor naquele momento historico.

Esse caso destacou a necessidade de uma legislagcdo especifica para proteger as marcas
de fabrica e teve um impacto significativo em favor da cria¢ao da lei de 1875, que introduziu
disposi¢des para a protecao legal das marcas de fabrica no Brasil. A partir de entdo, a marca
somente poderia ser utilizada exclusivamente pelo fabricante do produto e seu vendedor. Esse
foi um passo importante na historia da prote¢do da propriedade intelectual no pais e ajudou a
estabelecer as bases para a legislagdo posterior nessa area.

De forma paralela, a Convencdo da Unido de Paris (CUP)%, estabelecida inicialmente
por 11 nagdes, desempenhou um papel fundamental na promocdo e regulamentagdo da

propriedade intelectual em nivel internacional. Datada de 1883, teve como objetivo inicial

3% BRASIL, Constitui¢io do Imperio do Brazil, de 25 de marcgo de 1824. Manda observar
a Constitui¢do Politica do Imperio, offerecida e jurada por Sua Magestade o Imperador.
Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicao24.htm.
Acesso em: 13 mar. 2024.

55 BARBOSA, Rui. Trabalhos juridicos. Rio de Janeiro. Funda¢io Casa de Rui Barbosa.

1984. XLII. 122 p. (Obras Completas de Rui Barbosa, v 2. t 1. L872-1S74), p. XVIIL

Disponivel em: https://bibliotecadigital.stf.jus.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/138/

72325.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 13 mar. 2024.

Féabio Ulhoa ensina: “O Brasil ¢ pais unionista, isto ¢, signatario de uma convengao

internacional referente a propriedade industrial — a Conven¢ao de Paris. Em fungdo disto,

vigoram no direito brasileiro os principios € normas consagrados pela referida Convencao,
também conhecida por ‘Unido de Paris’”. COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito

comercial, cit., p. 112.
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harmonizar as leis de propriedade industrial entre nag¢des e criar um tratado juridico
internacional que promovesse o reconhecimento da propriedade intelectual em diferentes
paises.

Sobre esse aspecto, a Convengdo da Unifio de Paris®’ ndo buscou padronizar as leis de
propriedade industrial, mas estabeleceu dois principios basicos que os paises membros
deveriam seguir. O primeiro principio era o “tratamento nacional”, que exigia que os paises
oferecessem o mesmo tratamento a residentes e nao residentes em termos de protecdo de
propriedade intelectual. E o segundo, o do “prazo de prioridade”, que permitia que o detentor
de uma patente registrada em um pais membro solicitasse a prote¢do em outros paises dentro
de um prazo especifico.

A convengao admitia que os paises membros mantivessem sua liberdade legislativa para
decidir sobre os produtos e setores que seriam elegiveis para patentes. Alguns paises, como
Espanha e Italia, optaram por ndo conceder patentes em setores especificos, como o
farmacéutico. O Brasil também tinha restricdes, ndo concedendo patentes para produtos
quimicos, farmacéuticos e alimentares.

Como exigéncia, estabeleceu-se que os detentores de patentes deveriam divulgar
integralmente suas invengdes e, em alguns casos, explorar localmente a patente. A nao
exploragdo local poderia levar a caducidade da patente, permitindo que outros produtores
entrassem no mercado.

Ao longo das diversas revisdes da Convencao da Unido de Paris, a caducidade da patente
foi gradualmente substituida pela “licenga compulsoria”, permitindo ao Estado interromper a
exclusividade comercial de uma inven¢ao em caso de interesse publico ou abuso do monopolio
pelo detentor da patente.

Entretanto, a tltima revisao da Convengao da Unido de Paris buscou dificultar o uso da
caducidade da patente, tornando a licenca compulsdria menos restritiva e ampliando seu carater

monopolista.

57 “Qs inventores e criadores se deram conta de que o reconhecimento e a protecdo dos direitos

de propriedade industrial, no ambito dos direitos internos, ndo eram suficientes. As
legislagdes de alguns paises os protegiam, muitas vezes, de forma diversa; outras sequer
reconheciam esses direitos. As criagdes imateriais sdo transnacionais, cosmopolitas, nao
podendo ser contidas, cristalizadas, encapsuladas, dentro das fronteiras de um Estado. Era
preciso criar um direito internacional para a propriedade industrial que harmonizasse e
unificasse regras de conflitos de leis e regras comuns de direito material.” BASSO,
Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2000. p. 73.
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Até os dias atuais a Convencdo da Unido de Paris continua a ser um instrumento de
importancia impar no sistema internacional de propriedade intelectual, e suas disposi¢des
continuam a evoluir para se adaptar as mudangas nas praticas comerciais e tecnologicas globais.

No ambito interno, o Brasil continuou a promulgar leis separadas para regulamentar as
invengdes e as marcas até 1923, quando foi criada pelo Decreto n. 16.264°® a Diretoria-Geral
da Propriedade Industrial, para centralizar as questdes relacionadas a ambas. No entanto, o
progresso na area de propriedade industrial foi limitado, e somente em 1970, com a Lei n.
5.648%, foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal vinculada
ao Ministério da Industria e Comércio, substituindo o anterior Departamento Nacional da
Propriedade Industrial e, dessa forma, aperfeigoando a protecdo da propriedade industrial no
pais.

Em 1996, a Lein. 9.279, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, foi promulgada
para adequar a legislagdo brasileira aos padrdes internacionais, permitindo ao Brasil competir
no comércio e na industria global. Essa lei trouxe varias inovagdes, incluindo a patente para
substancias quimicas, medicamentos e processos de obtencao, bem como o registro de desenhos
industriais, de marcas coletivas e de certificacdao, entre outras mudancas.

Internacionalmente, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio, ou simplesmente Acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights)®, foi estabelecido em 1994 como parte da criagio da
Organizag¢ao Mundial do Comércio (OMC).

O TRIPS desempenhou um papel significativo no fortalecimento e na padronizagao dos

direitos de propriedade intelectual em nivel internacional. Seu principal objetivo era estabelecer

padrdes internacionais para a protecao e aplicagdo de direitos de propriedade intelectual. Assim,

8 BRASIL. Decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1923. Créa a Directoria Geral da
Propriedade Industrial. Disponivel em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-
1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html#:~:text=
DECRETA%3A,da%20Agricultura%2C%?20Industria%?20e%20Comercio. Acesso em: 13
mar. 2024.

3 BRASIL. Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da

Propriedade Industrial e d4 outras providéncias. Disponivel em: https://www.planalto.

gov.br/ccivil_03/leis/15648.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao

Comércio (Acordo TRIPS) determina padrdoes minimos de protecdo a serem seguidos pelos

Membros, com relacdo a direito autoral, marcas, indicagdes geograficas, desenhos

industriais, patentes, circuitos integrados e informacao confidencial. Além disso, incorpora

dispositivos da Convencdo de Paris para a Protecdo da Propriedade Intelectual e da

Convengao de Berna para a Prote¢ao de Trabalhos Literarios e Artisticos.
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ele abrange uma ampla gama de direitos, incluindo patentes, direitos autorais, marcas
registradas, desenhos industriais, segredos comerciais e outros.

O TRIPS conferiu aos titulares de direitos de propriedade intelectual um nivel méximo
de prote¢do e reconhecimento internacional. Isso significa que os titulares de patentes, por
exemplo, tém o direito exclusivo de explorar comercialmente suas invengdes por um periodo
determinado, sem a concorréncia de terceiros.

Uma das caracteristicas mais significativas do TRIPS ¢ a padronizagdo das leis de

propriedade intelectual em nivel mundial®’

. Os paises membros da Organizacdo Mundial de
Comércio® concordaram em adotar e aplicar as disposi¢des do TRIPS em suas legislacdes
nacionais, de modo que hoje os direitos de propriedade intelectual sdo tratados de maneira
consistente e harmdnica em ambito mundial.

O TRIPS também reconhece a importancia de equilibrar os interesses dos titulares de
direitos de propriedade intelectual com outros interesses de natureza coletiva, caso do acesso a
medicamentos essenciais para a saide humana. Ele inclui disposi¢des que permitem
flexibilidades, como licengas compulsorias, para garantir que os direitos de propriedade
industrial ndo se sobreponham aos direitos de saude publica.

Assim, o TRIPS representou uma mudanga significativa na governanga da propriedade
intelectual em nivel internacional, substituindo em grande parte a Conven¢ao da Unido de Paris
como o principal tratado nesse campo. Ele tem sido objeto de debate e criticas, especialmente
em relacdo as implicacdes para o acesso a medicamentos e a protegdo de conhecimentos
tradicionais, mas ¢ considerado um avanco importante na protecao global dos direitos de
propriedade industrial.

No Brasil, por sua vez, a Lein. 9.279/96 trouxe a adaptagao as necessidades do comércio

e da indutstria global, incluindo a protecdo de patentes, modelos de utilidade, desenhos

61 'O Acordo TRIPS estabeleceu diretrizes a serem observadas pelos Estados-membros,

fixando sete formas de prote¢ao da propriedade intelectual: direitos autorais e relacionados;
marcas; desenho industrial; patentes; indicagdo geografica; topografias de circuitos
integrados; e segredo industrial.

O Sistema OMC baseia-se em seis acordos principais: 1) Acordo de Marraqueche
(estabelece a OMC); ii) Acordo Multilateral sobre Comércio de Servicos (GATS); iii)
Acordo Multilateral sobre Comércio de Bens; iv) Acordo sobre Resolugdo de
Controvérsias; v) Acordo sobre Aspectos Comerciais Relativos aos Direitos de Propriedade
Intelectual (TRIPS); e vi) Mecanismo de Revisdo de Politicas Comerciais.
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industriais, marcas e indicacdes geograficas. Além disso, a Lei n. 9.456/97% conferiu protecio
especifica aos cultivares®.

ApOs essa breve contextualizagdo historica, ¢ importante destacar que a denominagao
“propriedade intelectual” ¢ relativamente recente, sendo usada para se referir ao conjunto de
direitos decorrentes das criagdes da inteligéncia. Esses direitos podem ser divididos em dois
grupos: aqueles relacionados as artes e ciéncias e aqueles relacionados a industria e ao aspecto
econdmico.

A propriedade intelectual, por sua vez, abrange uma ampla gama de direitos
relacionados a criagdo intelectual e a inovagado. E a evolugdo historica e as leis atualmente em
vigor no Brasil visam proteger esses direitos, com o fito de resguardar o consumidor e promover

o desenvolvimento econdmico e tecnoldgico do pais.

1.3 A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade intelectual® ¢ um campo do ordenamento juridico que protege direitos
associados a bens intangiveis ou imateriais. Apesar de sua natureza incorpoérea, esses direitos

sdo absolutos, o que significa que sdo oponiveis erga omnes. Os proprietarios tém o direito de

63 BRASIL. Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Protecdo de Cultivares e
da outras providéncias. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/19456.
htm#:~:text=19456&text=LEI1%20N%C2%BA%209.456%2C%20DE%2025%20DE
%20ABRIL%20DE%201997.&text=Institui%20a%20Lei1%20de%20Prote%C3%A7%C3
%A30%20de%20Cultivares%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
Acesso em: 13 mar. 2024.

Em termos genéricos, o termo cultivar ¢ utilizado na agricultura e na horticultura para se
referir a uma variedade de planta que foi desenvolvida ou selecionada por seres humanos
para caracteristicas especificas desejaveis, como sabor, cor, tamanho, resisténcia a doengas,
adaptagdo a determinados climas, entre outros. Em outras palavras, uma cultivar ¢ uma
linhagem ou variedade de planta que foi criada ou modificada por meio de praticas de
melhoramento genético. A Lein. 9.456/98, artigo 3°, IV, define cultivar como: “a variedade
de qualquer género ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguivel de outras
cultivares conhecidas por margem minima de descritores, por sua denominagao propria,
que seja homogénea e estavel quanto aos descritores através de geragdes sucessivas e seja
de espécie passivel de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicagdao
especializada disponivel e acessivel ao publico, bem como a linhagem componente de
hibridos”.

Alexandre Libodrio explica que “A propriedade intelectual confere direitos exclusivos
oponiveis erga omnes, i.e. contra todos os que explorem economicamente os bens
protegidos independentemente do sector de mercado.” Alexandre Liborio Dias.
Inovacgao tecnolodgica, propriedade intelectual e defesa da concorréncia no mercado de
software. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra,
v. 85, p. 237-259, 2009. p. 241.
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usar, desfrutar e dispor desses ativos, tanto diretamente quanto indiretamente, com terceiros
obrigados a respeitar a relacdo legal entre o proprietario € o objeto da propriedade.

De acordo com a Convencdo da Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI), a propriedade intelectual abrange uma ampla gama de direitos, incluindo aqueles
relacionados a obras literarias, artisticas e cientificas, interpretacdes de artistas, fonogramas,
invencdes em todos os campos, descobertas cientificas, desenhos industriais, marcas € muito
mais. Além disso, ela engloba medidas de protecdo contra a concorréncia desleal e todos os
outros direitos inerentes a atividade intelectual nos campos industrial, cientifico, literario e
artistico.

Com base nessa defini¢do, a propriedade intelectual pode ser categorizada em duas
principais areas: criagdes ¢ sinais distintivos. Criagdes incluem direitos autorais, programas de
computador, cultivares e inovagdes industriais, todos pertencentes aos seus respectivos
criadores®. Sinais distintivos abrangem nome empresarial e marcas, os quais pertencem a
empresas e sao usados para identificar produtos e servigos de maneira unica no mercado.

Essa estrutura legal desempenha um papel fundamental na promog¢ao da inovagao,
protegendo os interesses dos criadores e das empresas, incentivando a criacdo € a
comercializagdo de novos produtos e servigos e garantindo a qualidade e a autenticidade para
os consumidores®’. E importante notar que as leis de propriedade intelectual podem variar de
acordo com a jurisdi¢do, e sua aplicagdo pode ser complexa em um contexto globalizado.
Portanto, criadores e empresas devem estar cientes das leis de propriedade intelectual em vigor

em sua regido e considerar protecdes internacionais quando necessario.

% Para Claudio Roberto Barbosa, “A utilizagio do termo ‘criador’ em substituicio aos

tradicionais termos ‘inventor’, ‘autor’, etc. ¢ proposital a fim de evitar as confusdes
decorrentes da especificidade das diferentes ‘criagdes’ de cada um destes. Assim, o
‘inventor’ € o ‘criador’ da ‘inveng¢do’, o ‘autor’ ¢ o ‘criador’ da ‘obra’, o ‘intérprete’ € o
‘criador’ da ‘interpretacao’”. BARBOSA, Claudio Roberto. A relagao entre informacéo,
propriedade intelectual, jurisdicio e direito internacional. 2001. Dissertacao
(Mestrado) — Programa de Pds-Graduacdo em Direito da Faculdade de Direito da
Universidade de Sdo Paulo. Sao Paulo, 2001.

José Henrique Pierangeli argumenta: “Por conseguinte, a marca no mundo dos negdcios,
adquire uma dupla finalidade: a) para o seu titular, porque quanto maior for o éxito de suas
atividades, sejam elas remuneradas ou ndo, maior importancia adquirird a marca que as
distingue ao aumentar sua clientela; b) para o consumidor, porque a marca lhe serve de
garantia acerca da origem ou procedéncia dos produtos que consome ou dos servigos que
recebe. E por tal razdo que incluimos como sujeito passivo o consumidor”. PIERANGELI,
José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorréncia
desleal. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 218.
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A propriedade industrial, por sua vez, ¢ um dos ramos da propriedade intelectual e tem
como papel principal a protecdo de invengdes e marcas, com o objetivo de garantir a
exclusividade na exploragao desses ativos.

Pode-se afirmar, portanto, que a propriedade industrial ¢ a ramifica¢do da propriedade
intelectual que tem por objeto os bens imateriais aplicaveis nas indistrias, destacando-se as
invengdes, os modelos de utilidade e as marcas de produtos ou de servigos.

Assim, o direito de propriedade industrial ¢ o conjunto de regras e de principios que
regulam e tutelam elementos imateriais do estabelecimento comercial, por exemplo, os
produtos inventados, os modelos de utilidade criados, a marca e o desenho industrial.

Ainda nesse sentido, para o professor André Luiz Santa Cruz Ramos, o direito de
propriedade industrial “compreende o conjunto de regras e principios que conferem tutela

juridica especifica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial”®®

, COMO as marcas
e desenhos industriais registrados e as inven¢des € modelos de utilidade patenteados.

A Lei de Propriedade Industrial ¢ a legislacdo que regula a propriedade industrial em
nosso pais. Ela estabelece os requisitos, procedimentos e direitos relacionados a propriedade
industrial, incluindo marcas, patentes e outros ativos.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial®®

, por sua vez, ¢ a autoridade responséavel
por administrar e regulamentar a propriedade industrial no Brasil. Ele desempenha um papel
fundamental na emissdo de registros de marcas, patentes e outros tipos de propriedade
industrial. Trata-se de autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Industria,
Comércio e Servicos, responsavel por proteger os registros de marcas, patentes, desenho
industrial, indicag¢do geografica, programas de computador, topografias de circuitos, averbagdes
de contratos de franquias etc.

O registro de patentes’® garante ao inventor o direito temporario de exclusividade sobre

uma invengao. Esse registro ¢ crucial para proteger inovagdes ¢ incentivar o desenvolvimento

tecnoldgico, pois impede que outras pessoas copiem ou utilizem a inveng¢ao sem autorizagao.

68 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:

Forense; Sdo Paulo: Método, 2017. p. 76.

A propriedade sobre o bem econdmico e imaterial ¢ solicitada por meio do Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Somente apos a concessao pelo referido 6rgao
¢ possivel a exploracdo econdmica exclusiva sobre o bem, estando, portanto, assegurada
a sua propriedade industrial. COELHO, Féabio Ulhoa. Manual de direito comercial, cit.,
p. 107.

O registro de patentes ¢ o procedimento pelo qual uma invengdo ou um produto se torna
protegido legalmente, concedendo ao inventor ou proprietario o direito exclusivo de usar,
produzir e comercializar sua criacao por periodo determinado. Normalmente o registro de
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Tanto o registro de marca quanto o registro de patente concedem protecdo temporaria,
de modo que os direitos de propriedade industrial t€m um periodo de validade determinado,
apos o qual a inovagdo ou marca podem ser utilizadas por outros.

A protecao da propriedade industrial desempenha um papel fundamental no estimulo a
inovacdo e ao desenvolvimento tecnoldgico, pois oferece aos inventores € empresarios a
seguranga de que serdo recompensados por suas criacdes’!. Protege, portanto, o inventor ou
empresario em diferentes frentes, seja na criacao e exploragdo de um produto inovador ou no
proprio registro de marca do empreendimento.

Apesar de seu foco gravitar em torno de questdes financeiras, a concessao de direitos
exclusivos pelo Estado na propriedade industrial ¢ fundamentada na ideia de disseminar o
conhecimento. Isso ocorre porque, com o passar do tempo, as invengdes, apos o término do
prazo de prote¢do, tornam-se de dominio publico. E dessa maneira que o Estado recompensa
os criadores pelo investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, permitindo
que eles recuperem esses altos custos ao longo do periodo de utilizagdo exclusiva do invento.

Para receber essa protecao, aqueles que solicitam patentes de invenc¢ao ou de modelos
de utilidade, bem como aqueles que registram desenhos industriais, devem atender a requisitos
legais que confirmem a novidade da criagdo, a existéncia de atividade inventiva e a aplicagao
industrial do objeto da solicitagdo de patente.

Desenhos industriais’?, por outro lado, referem-se a forma ornamental de um objeto ou
ao conjunto ornamental de linhas e cores que podem ser aplicadas a um produto, criando uma
configuragdo externa visualmente nova e original.

Quanto as marcas’>, elas sdo sinais distintivos visualmente perceptiveis que identificam
e distinguem produtos e servigos, certificam a conformidade com normas ou especificagdes

técnicas e os diferenciam de produtos ou servigos semelhantes de outras origens.

patentes envolve pesquisa de antecedentes, preparagdo da solicitacdo da patente, deposito
da solicitagcdo, exame e analise da solicitagdo e, por fim, concessao da patente.
I SEGURA GARCIA, Maria José. Los delitos contra la propiedad industrial en el Codigo
Penal espaiiol de 1995, cit., p. 49.
Desenho industrial ¢ forma de propriedade industrial que protege a aparéncia estética de
um produto. Em outras palavras, refere-se a configuracao visual ou ornamental de um
objeto tridimensional, como a forma, o padrdo, a cor ou a textura, que torna o produto
visualmente atraente e distinto.
Conforme ensina Gama Cerqueira: “Destinando-se a distinguir produtos idénticos ou
semelhantes, a marca nao pode deixar de ser distinta, sob duplo aspecto: ser caracteristica
em si mesma, possuir cunho proprio, na expressao de Ouro Preto, e distinguir-se das outras
marcas ja empregadas”. CERQUEIRA, Joao da Gama. Tratado da propriedade
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Marcas ndo estdo sujeitas a prazos peremptorios como patentes e desenhos industriais,
pois tém a func¢do continua de identificar a origem e a conformidade dos produtos e servicos,

de forma a ser possivel sua renovacao por sucessivas vezes.

1.4 NATUREZA JURIDICA

A natureza juridica dos direitos de propriedade intelectual, como direitos autorais,
marcas e patentes, ¢ tema importante e complexo. As opinides sobre a natureza desses direitos
variaram ao longo do tempo e entre diferentes sistemas legais’.

Os direitos intelectuais tém natureza juridica de propriedade, mas, por serem bens
intangiveis, a protecdo conferida a tais direitos ¢ temporaria, ao contrario da regra geral da
propriedade, que ¢ a perpetuidade.

A apropriagdo de bens intangiveis ¢ possivel através de mecanismos legais que
conferem direitos exclusivos aos criadores ou proprietarios de direitos intelectuais. Por
exemplo, uma patente da ao titular o direito exclusivo de fabricar, usar, vender ou importar uma
invengdo por um periodo limitado. Da mesma forma, os direitos autorais conferem ao autor
direitos exclusivos sobre a reproducdo, distribuicdo e exibi¢do de suas obras. Portanto, a
apropriagdo de bens intangiveis ocorre por meio do reconhecimento legal desses direitos, que
confere aos seus titulares um determinado prazo de utilizagao privativa.

No que concerne a natureza imaterial dos bens intelectuais, salienta-se que eles nao
podem ser tocados ou tangenciados, posto que a criagdo intelectual ndo ¢ algo material, embora
possa ser materializada em meio fisico. Nesse sentido, uma musica ¢ imaterial, mas pode ser
gravada em um CD. As marcas registradas, embora representem um conceito, podem ser
fisicamente vistas em produtos ou em placas de sinalizagao.

A Lei de Propriedade Industrial estabelece que os direitos de propriedade industrial,
para efeitos legais, sdo considerados bens modveis. Nao obstante o termo “moével” sugira que
seja algo tangivel, a criacdo do autor ou de propriedade industrial ndo € em si tangivel, mas tao

somente o aparato em que ela pode ser materializada.

industrial. Atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde e Jodo Casimiro Costa Neto. 2. ed.
rev. e atual. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v. 2. p. 445.

Os Estados Unidos consideram o carater de propriedade dos direitos intelectuais, mediante
o instituto do copyright, voltado a circulagdo econdmica. A diferenga principal entre o
copyright e o sistema adotado no Brasil reside no fato de o primeiro fixar apenas o periodo
de protecao, desconsiderando a vinculagao da obra a personalidade do autor.
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Sobre a possibilidade de apropriacdo de bens imateriais, o professor Silvio de Salvo
Venosa ensina que ¢ possivel se apropriar de bens tangiveis e intangiveis: “O direito de
propriedade, como ja exposto no estudo da posse, engloba tanto os bens corporeos e
incorporeos, como os mdveis ou imdveis™’>. Carlos Roberto Gongalves comunga de idéntico
entendimento: “Num sentido amplo, pois, o direito de propriedade recai tanto sobre coisas
corpodreas como incorpéreas.””

José de Oliveira Ascensdo classifica os direitos intelectuais como um direito de

exclusiva, caracterizado por ser um direito patrimonial:

Os direitos intelectuais, uma vez adquiridos, beneficiam necessariamente deste
regime. S3o direitos patrimoniais privados; ndo podem consequentemente ser
desapropriados ou de qualquer modo atingidos no seu ambito essencial sem
indenizacdo, nas mesmas condi¢des que os outros direitos patrimoniais; estdo sujeitos
a fungdo social... Mas nada disso ¢é especifico dos direitos intelectuais’’.

Jodo da Gama Cerqueira, por sua vez, adota a concepgao de que os direitos intelectuais
tém natureza juridica de propriedade, na qual predominam relagdes de ordem individual e
privada’®.

Alguns doutrinadores e sistemas legais consideram os direitos autorais parte dos direitos
da personalidade”. Isso significa que os direitos autorais estdo intrinsecamente ligados a pessoa
do autor e refletem sua conexdo com a obra. Essa visdo enfatiza os aspectos morais dos direitos

autorais, como o direito a paternidade da obra e a integridade dela.

75 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 12. ed. Sdo Paulo: Atlas, 2012. v. 5.
p. 172.
76 GONCALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 13. ed. Sdo Paulo:
Saraiva, 2015. v. 1. p. 224.
77 ASCENSAO, José de Oliveira. A “pretensa” propriedade intelectual. Revista do Instituto
dos Advogados de Sao Paulo, v. 20, p. 243-261, jul./dez. 2007, artigo publicado também
em Doutrinas Essenciais de Direito Empresarial, v. 1, p. 1283-1306, dez. 2010.
DTR\2011\1922. p. 247.
“... a propriedade industrial constitui uma parte do direito privado, embora compreenda
normas de direito publico e verse sobre algumas matérias que interessem a ordem publica.
Nela predominam, de modo incontestavel, as inumeras relagdes de ordem individual e
privada, resultantes do exercicio dos direitos que lhe concernem, umas de cardter
contratual, outras de indole extracontratual, como as obrigacdes ex delito. E sdao essas
relacdes que lhe dao o carater essencial de direito privado.” CERQUEIRA, Jodo da Gama.
Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. v. 1. p. 198.
Nesse sentido citem-se os direitos de atribui¢do, de integridade da obra, de retirada da obra
e direitos postumos.
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Outra perspectiva, que ¢ amplamente adotada em muitos sistemas legais, ¢ tratar os
direitos autorais como uma forma de propriedade incorporea. Nesse caso, os direitos autorais
sao considerados ativos economicos que podem ser comprados, vendidos, licenciados e
transferidos. Isso enfatiza os aspectos patrimoniais dos direitos autorais, como o direito de
reproduzir, distribuir e explorar economicamente a obra.

Algumas abordagens reconhecem uma dualidade nos direitos autorais, que incluem
tanto os direitos morais quanto os direitos patrimoniais. Os direitos morais estdo relacionados
a conexao pessoal do autor com a obra, enquanto os direitos patrimoniais dizem respeito a
exploragdo econdmica desta. Tal visdo ¢ frequentemente adotada em sistemas legais que
buscam equilibrar a prote¢ao dos criadores e o interesse publico.

De outro giro, no contexto das marcas e patentes, esses direitos sdo frequentemente
considerados como propriedade industrial. Eles sdo vistos como ativos que protegem invengdes
e marcas comerciais, permitindo que os detentores exercam um monop6lio®® temporario sobre
esses ativos em troca da divulgagdo publica das invengdes e da identificagdo clara de produtos
e servigos no mercado.

A propriedade industrial €, portanto, espécie do direito de propriedade intelectual com
previsao constitucional e legal.

Nesse sentido, Pimentel pondera:

As diversas producdes da inteligéncia humana, e alguns institutos afins, sdo
denominados genericamente de “propriedade imaterial ou intelectual”, dividida em
dois grandes grupos principais, no dominio das artes e das ciéncias: a propriedade
literaria, cientifica e artistica, abrangendo os direitos relativos as produgdes
intelectuais na literatura, ciéncia e artes; e, no campo da industria: a propriedade
industrial, abrangendo os direitos que t€ém por objeto as invengdes e o desenho e
modelos industriais, pertencentes ao campo industrial®'.

80 Ricardo Sichel menciona: “Fato é que a existéncia de prote¢io patentdria gerara um

monopdlio. Porém esse monopolio nao pode ser sempre considerado como sendo lesivo a
concorréncia. A existéncia de monopolios, principalmente aqueles regulados por lei, podem
servir de fomento para uma melhor eficiéncia produtiva, justificada pela existéncia de
economia de escala”. SICHEL, Ricardo. A patente e a concorréncia. /n: SICHEL, Ricardo.
O direito europeu de patentes e outros estudos de propriedade industrial. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 109-110 (Coleg@o Propriedade Intelectual Denis Borges
Barbosa).

PIMENTEL, Luiz Otéavio. Direito industrial: aspectos introdutérios. Chapec6: Unoesc,
1994. p. 99.
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Para lidar com a complexidade dos direitos de propriedade intelectual, muitos paises
tém legislacdo especifica que regula esses ativos. Isso inclui leis de direitos autorais, leis de
marcas registradas e leis de patentes, que definem os direitos e obrigagdes dos titulares e de
terceiros.

No Brasil, ndo se pode olvidar que a propriedade autoral nasce com a criagdo e ndo
necessita de registro para que seja garantida a sua prote¢do, enquanto o feixe de direitos
conferidos pelos institutos da propriedade industrial subordina-se ao registro, de natureza
constitutiva, referente a concessao da patente, do certificado de registro da marca ou de desenho
industrial, fornecido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Dessa forma, a natureza juridica dos direitos de propriedade intelectual ¢ multifacetada
e pode variar de acordo com o contexto legal e cultural. Esses direitos envolvem tanto aspectos
morais quanto patrimoniais, € a forma como sao tratados pode impactar significativamente a
protecdo e a exploragdo de obras intelectuais, inovagdes e marcas comerciais. Portanto, a
legislagdo especifica e a interpretacdo juridica desempenham um papel fundamental na
determinac¢ado da natureza e do alcance desses direitos.

Conforme bem sintetizado por Gama Cerqueira:

Resumindo tudo quanto nesta parte ficou exposto, podemos dizer que o direito de
autor e de inventor ¢ um direito privado patrimonial, de carater real, constituindo uma
propriedade movel, em regra temporaria e resoluvel, que tem por objeto uma coisa ou
um bem imaterial, denomina-se, por isso, propriedade imaterial, para indicar a
natureza de seu objeto. Ao lado desse direito e independente dele, subsiste o direito
moral do autor, conjunto de faculdades que decorrem dos direitos inerentes a sua
pessoa e constituem prolongamentos de seus direitos de personalidade®?.

82 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial, cit., v. 1, p. 148.
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2 DA PROTECAO PENAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

2.1 A IMPORTANCIA DA PROTECAO PENAL DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

A prote¢ao penal dos direitos de propriedade industrial tem sido preocupagao constante
ao longo da historia juridica brasileira. Mesmo antes do Decreto-lei n. 7.903/45, que era o antigo
Cddigo da Propriedade Industrial, ja existiam normas penais relacionadas aos crimes contra a
propriedade industrial.

Isso porque a prote¢ao na esfera penal desses direitos ¢ fundamental para dissuadir
atividades ilegais que possam prejudicar a inovag¢ado, a concorréncia leal e a economia em geral.
E, no contexto atual, com o aumento significativo de delitos relacionados a propriedade
industrial, a intervengao penal se torna ainda mais crucial.

Nesse sentido, com o avango da tecnologia e da globaliza¢do® surgiram novas formas
de crimes contra a propriedade industrial, como a falsificagdo de produtos, a pirataria digital e
o roubo de segredos comerciais. Esses crimes tém um impacto substancial na economia e na
reputagdo das empresas.

A protecdo penal na seara da propriedade industrial ajuda a deter individuos e
organizagdes que buscam lucrar com a exploracdo indevida de inovagdes e criacdes alheias.
Isso, por sua vez, protege o incentivo a inovagdo, que ¢ essencial para o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico.

Os crimes contra a propriedade industrial, como a falsificacdo de marcas e produtos,
prejudicam a concorréncia leal®* ao causar confusdo nos consumidores e minar a confianca no
mercado, de forma que a intervencao estatal na seara penal ajuda a equilibrar a integridade do

regime da livre concorréncia.

83 Nesse sentido Gilson Dipp: “Poderia se dizer que todos os problemas relacionados a

protecao a propriedade intelectual (do combate ao delito, do combate a pirataria e ao crime
organizado dela decorrente, ai incluindo a lavagem de dinheiro) decorrem dessa intrincada
relagdo econdmica do mundo moderno, do mundo globalizado”. DIPP, Gilson. Pirataria e
lavagem de dinheiro. n: SEMINARIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
27.,2007, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ABPI, 2007. p. 39.

Conforme explica Magalhdes Noronha: “quando os meios, empregados na luta que entdo
se trava, conservam-se dentro em certos limites, quando os concorrentes usam seus proprios
recursos, quando se valem das proprias forgas, ainda que prejudiquem os competidores, a
lei penal ndo pode intervir. E uma luta perfeitamente compreensivel e que ndo ¢ ilicita,
desde que ndo ultrapasse certa orbita”. NORONHA, E. Magalhaes. Direito penal. Sao
Paulo: Saraiva, 1983. v. 3. p. 40.
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Nesse diapasao, importante fazer o cotejo da importancia da prote¢@o penal dos direitos
de propriedade industrial com o principio da intervengio minima®® do direito penal, que
preconiza, em apertada sintese, que o direito penal somente deve ser utilizado como ultima
ratio®®, quando todas as outras formas de protecdo e sangdo se mostrarem inadequadas ou
insuficientes.

Em virtude de seu carater fragmentario, o direito penal ndo pode e nem deve abranger
todas as condutas ilicitas reguladas pelo direito em geral, ou seja, os ilicitos civis ndo devem
espelhar ilicitos criminais de forma generalizada. O direito criminal deve se concentrar em um
conjunto especifico de condutas que representem ofensas graves e inaceitdveis aos bens
juridicos fundamentais para a sociedade. E os demais direitos devem ser tutelados mediante
sancoes civeis ou administrativas suficientes para reprimir a conduta.

O principio da necessidade, em conjunto com o principio da intervengdo minima,
desempenha um papel essencial no direito penal de um Estado Democratico de Direito. Ambos
os principios refletem a ideia de que o direito penal deve ser aplicado de maneira restrita e
apenas quando todas as outras formas de protecdo do bem juridico tenham falhado em atingir
seus objetivos.

Assim, a feicdo subsididria do direito penal significa que sua intervencao s6 ¢
justificavel quando as demais sangdes e protecdes previstas em outros ramos do direito se
mostraram incapazes de tutelar adequadamente um determinado bem juridico. Isso implica que
a necessidade da tutela penal s6 surge quando nao ha alternativas igualmente eficazes no

ordenamento juridico para prevenir e reprimir os ataques ao bem juridico objeto de tutela.

85O principio da intervengdo minima, também conhecido como ultima ratio, orienta e limita

o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalizagao de uma conduta s6 se
legitima se constituir meio necessdrio para a prote¢ao de determinado bem juridico. Se
outras formas de san¢des ou outros meios de controle social revelarem-se suficientes para
a tutela desse bem, a sua criminalizagdo serd inadequada e desnecessdria. Se para o
restabelecimento da ordem juridica forem suficientes medidas civis ou administrativas, sao
estas que devem ser empregadas e ndo as penais. Por isso, o direito penal deve ser a ultima
ratio, isto ¢, deve atuar somente quando os demais ramos do direito revelarem-se incapazes
de dar a tutela devida a bens relevantes na vida do individuo e da prépria sociedade.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Licoes de direito penal: parte geral. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 1995. p. 32.

Segundo André Estefam e Victor Eduardo Rios Gongalves: “O Direito Penal deve ser a
ultima fronteira no controle social, uma vez que seus métodos sdo os que atingem de
maneira mais intensa a liberdade individual. O Estado, portanto, sempre que dispuser de
meios menos lesivos para assegurar o convivio e a paz social, deve deles se utilizar,
evitando o emprego da pena criminal. O Direito Penal deve ser a ultima ratio e jamais a
prima ratio”. ESTEFAM, André; GONCALVES, Victor Eduardo Rios. Direito penal —
Parte geral. 11. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2022. p. 156.
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O principio da interven¢do minima vai ao encontro desse entendimento, argumentando
que o esvaziamento da forca intimidadora do direito penal ocorre quando ha uma criagao
excessiva e descontrolada de tipos penais. Portanto, a sancao penal deve ser reservada para
proteger bens de grande relevancia para a sociedade, e as penas aplicadas, por sua vez, jamais
devem ultrapassar o dano ou perigo causado pelo crime.

A criminalizagdo desnecessaria € vista como uma violagao grave dos direitos humanos,
pois resulta na privacao indevida da liberdade da pessoa. Portanto, um Estado que se baseia na
dignidade da pessoa humana deve adotar uma politica criminal que limite o direito penal aos
casos em que outras formas de tutela se revelem deficientes para resguardar os bens
considerados juridicamente relevantes.

Desse modo, também em face do principio da subsidiariedade®’, o direito penal s6 deve
incidir diante da ineficacia das demais formas de prote¢ao e sangdo. Disso resulta que, se
existirem mecanismos legais em outros ramos do direito que sejam capazes de prevenir e
reprimir as violagdes dos direitos, o uso do direito penal deve ser afastado.

No caso da propriedade industrial, ndo se pode olvidar a existéncia em nosso
ordenamento juridico de um sistema paralelo de prote¢ao no ambito do direito civil que oferece
uma série de mecanismos para lidar com as violagdes dos direitos industriais. Mencionados
mecanismos englobam ac¢des civis, busca por indenizagdes®®, ordens de cessagdo e outras
medidas que também podem ser eficazes na protecao dos direitos industriais.

Portanto, a protecao penal dos direitos de propriedade industrial deve ser considerada
com base no principio da intervengdo minima, garantindo que o direito penal seja usado apenas
se estritamente necessario e quando outras formas de prote¢cdo se mostrarem insuficientes para
a defesa desses direitos.

Importante reforcar que a reparagao civel de tais ilicitos, embora de grande relevancia,
na atualidade tem se mostrado insuficiente para coibir a pratica dessas infragdes. A reprimenda
penal, portanto, torna-se necessaria para inibir a pratica dos crimes contra a industria.

E, nesse diapasdo, ¢ importante recordar que, embora os direitos de propriedade
industrial tenham natureza predominantemente individual, a sua protecao transcende tal aspecto

para resguardar também a capacidade competitiva dos empresarios, o que por sua vez assegura

87 «A subsidiariedade ¢ o reflexo imediato da interven¢dio minima. O Direito Penal ndo deve

atuar sendo quando diante de um comportamento que produz grave lesao ou perigo a um
bem juridico fundamental para a paz e o convivio em sociedade.” ESTEFAM, André¢;
GONCALVES, Victor Eduardo Rios. Direito penal — Parte geral, cit., p. 157.

Ha a possibilidade de cumulagdo das indenizacdes por danos emergentes, lucros cessantes
e danos morais.
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o funcionamento adequado do mercado, o regular pagamento dos tributos, a geragdo de
empregos formais e, ainda, a protegdo dos interesses dos consumidores®.

Isso porque a agressao aos direitos de propriedade industrial tem a potencialidade de
lesar os consumidores em relagdo a autenticidade, qualidade e origem dos produtos, de modo
que um grande e indefinido nimero de pessoas pode ser afetado por tais ataques.

Assim, as sancdes restritas a0 ambito civil ndo sao suficientes para garantir a integridade
dos direitos dos titulares da propriedade industrial e, a0 mesmo tempo, cumprir as fungdes do
Estado relacionadas a ordem economica. Portanto, a prote¢dao penal da propriedade industrial
se justifica como uma medida adicional para prevenir e punir violagdes desses direitos.

Ademais, diante do cenario de crescimento descontrolado da violacdao dos direitos de
propriedade industrial, que inclui a adulteracdo e a falsificacdo em larga escala de uma
variedade de produtos, ¢ indiscutivel a justificativa da necessidade de refor¢o da protecao
juridica de tais bens, com a revisdo de tipos penais que estabelecam penas aos violadores de
tais direitos e a modificagdo do procedimento penal para responsabilizacdo dos infratores.

Nao ¢ s6. Mostra-se relevante destacar que a repercussao de tais crimes na economia
resulta em prejuizos inestimaveis, causando evidentes perdas para o Estado.

De acordo com matéria veiculada na Forbes Store, no Brasil, em

... 0ito anos os prejuizos causados pelo mercado ilegal quadruplicaram. De R$ 100
bilhdes em perdas registradas em 2014, em 2022 esse nlimero aumentou para R$ 410
bilhdes, segundo o FNCP (Foérum Nacional contra a Pirataria e [legalidade). Conforme
o levantamento, a estimativa é de que R$ 129,2 bilhdes deixaram de ser arrecadados
na forma de impostos devidos ao mercado ilegal®.

Portanto, o prejuizo financeiro decorrente da violacdo a propriedade industrial apresenta
proporcao gigantesca e gera maleficios ndo sé aos titulares dos direitos, mas também a toda a
sociedade em razao da perda na arrecadagdo de tributos que deveriam incidir sobre as transacdes

comerciais.

8 SEGURA GARCIA, Maria José. Los delitos contra la propiedad industrial en el Cédigo
Penal espaiiol de 1995. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005. p. 28.

% FORBES. Brasil perde RS 410 bilhdes para o mercado ilegal em 2022. Disponivel em:
https://forbes.com.br/forbes-money/2023/03/brasil-perde-r-410-bilhoes-para-o-mercado-
ilegal-em-2022/. Acesso em: 20 mar. 2024.
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Nesse sentido matéria jornalistica veiculada pela CNN Brasil, relatando que

O Brasil perdeu, em 2020, cerca de R$ 287 bilhdes para o mercado ilegal, segundo
um levantamento do Forum Nacional Contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP). O valor
¢ a soma das perdas registradas por 15 setores industriais e a estimativa dos impostos
que deixaram de ser arrecadados’'.

Outra matéria jornalistica, publicada no site do Jornal Hoje, da TV Globo, informa que

o Brasil perdeu 345 bilhdes no ano de 2022 por causa da pirataria. Segundo a matéria

... o valor, referente a janeiro do ano passado e 0 mesmo més deste ano, ¢ 17% maior
do que o mesmo periodo de 2021, e se refere a perda de arrecadagdo de impostos e ao
que as empresas regularizadas deixaram de faturar — s6 para efeito de comparagao,
o Bolsa Familia custou R$ 14 bilhdes ao governo em margo. Vinte setores sdo os mais
prejudicados e respondem por dois ter¢os desse prejuizo. O maior é o de combustiveis,
com perda estimada em R$ 29 bilhdes. Em seguida, vem o de bebidas: R$ 28 bilhdes.
Defensivos agricolas, vestuario, perfumaria, higiene ¢ limpeza, autopecas ¢ TV por
assinatura também fazem parte da lista®.

Reportagem igualmente impactante destaca que a falsificagdo de produtos, o trafico de

seres humanos e de animais selvagens e outras formas de transagdes ilicitas causaram prejuizos

globais que equivalem a mais que toda a economia do Brasil, da Itdlia ou do Canada, nestes

termos:

A Conferéncia das Nacdes Unidas sobre Comércio ¢ Desenvolvimento, Unctad, alerta
que a economia global perde mais de US$ 2 trilhdes, anualmente, devido a crimes
como contrabando, falsificacdo de produtos, trafico de seres humanos e animais
selvagens e outras formas de transagdes ilicitas®.

Além da perda econdmica de extensdao imensuravel, também ¢ importante destacar que

a disseminagao de produtos falsificados e adulterados cria desafios significativos para a ordem

publica, incluindo o combate ao crime organizado e a protecao dos interesses dos cidadaos.

De fato, existe uma cadeia produtiva e ilicita responsavel pela reproducao indevida de

produtos, composta pelos fabricantes clandestinos, os intermediadores, os transportadores e os

91

CNN Brasil. Pirataria: prejuizo do Brasil com comércio ilegal ultrapassa R$ 280 bilhoes.

Disponivel em: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/pirataria-prejuizo-do-brasil-com-
comercio-ilegal-ultrapassa-r-280-bilho es/. Acesso em: 20 mar. 2024.

2 JORNAL HOIJE. TV Globo. Brasil perdeu R$ 345 bilhdes em 2022 por causa da
pirataria. Disponivel em: https://gl.globo.com/jornal-hoje/noticia/2023/04/03/exclusivo-
brasil-perdeu-r-345-bilhoes-em-2022-por-causa-da-pirataria.ghtml. Acesso em: 20 mar.

2024.
ONU. Unctad: comércio ilicito causa perdas de mais de US$ 2 trilhdes a economia.
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Disponivel em: https://news.un.org/pt/story/2020/01/1702022. Acesso em: 20 mar. 2024.
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vendedores finais, de modo que a criminalidade organizada orbita em torno dos crimes
industriais.

Essa pléiade de fatores justifica a necessidade da tutela penal dos direitos industriais,
com o desiderato de preservar a integridade do mercado, manter a ordem econdmica saudavel

e proteger os legitimos interesses dos consumidores.

2.2 0 BEM JURIDICO OBJETO DA TUTELA ESTATAL

E de importancia impar a protecdo adequada da propriedade intelectual, notadamente
em relacdo aos direitos sobre a propriedade industrial.

Nesse contexto, os crimes praticados contra a propriedade industrial podem envolver
ilicitos relacionados a pirataria®, falsificacio de marcas®, violagdes de direitos e outros delitos
que prejudicam os legitimos interesses de seus detentores.

Nao se pode esquecer a existéncia de caloroso debate acerca dos limites e extensdo dos
direitos de propriedade intelectual. Por um lado, alguns questionam os altos pregos de produtos
protegidos por direitos industriais. Outros defendem o direito das pessoas de terem acesso a tais
bens de forma livre.

Alguns destacam a preocupacdo com a qualidade e a procedéncia dos produtos
falsificados hoje presentes no mercado consumidor, bem como seu impacto na economia do
pais e na geragao de empregos formais.

Outros afirmam, nesse cenario, que os crimes contra a propriedade intelectual estdo
frequentemente associados a pratica de crimes como sonegagao fiscal, corrup¢ao, contrabando,
associacao criminosa e lavagem de dinheiro.

Assim, conforme ja mencionado, nos delitos relacionados a propriedade industrial ha
uma protecdo multifacetada de bens juridicos. Esses bens incluem a exclusividade de
exploracdo dos direitos patenteados, a livre concorréncia e o mercado consumidor, além de

resguardar principios constitucionais do Estado Democratico de Direito.

%4 A pirataria, no contexto da propriedade intelectual, refere-se a pratica ilegal de reproduzir,

distribuir, comercializar ou utilizar produtos protegidos por direitos autorais, marcas
registradas, patentes ou outros tipos de propriedade intelectual sem a devida autorizagdo do
titular desses direitos.

A falsificagdo de marcas ¢ um dos crimes mais comuns praticados contra a propriedade
industrial. Envolve a produgdo, distribui¢ao ou venda de produtos que ostentam marcas
registradas sem a autorizagao do proprietario legitimo da marca. Pode incluir a reproducao
ilegal de logotipos, etiquetas, embalagens e outros elementos distintivos de uma marca
reconhecida.
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O bem juridico de protecao imediata ¢ a exclusividade de exploracao dos direitos, como
patentes de inveng¢do, desenhos industriais e marcas de produtos ou servigos. Isso significa que
os titulares desses bens tém a prerrogativa exclusiva de explora-los e impedir que terceiros nao
autorizados o facam.

A prote¢do mediata envolve o resguardo da livre concorréncia como um bem juridico.
Isso significa garantir que o mercado seja aberto e competitivo, permitindo que vérias empresas
concorram de forma justa e ndo sejam prejudicadas por praticas ilegais que violem a
concorréncia legitima e leal.

Também se busca proteger os interesses gerais do mercado e dos consumidores. Desse
modo, ao proteger a exclusividade de propriedade industrial e garantir a livre concorréncia, o
objetivo € a preservagao de um ambiente econdomico saudavel no qual os consumidores possam
confiar na autenticidade dos produtos e na qualidade da concorréncia.

A protecdo da propriedade industrial igualmente estd em conformidade com os
principios constitucionais do Estado Democratico de Direito, que incluem a livre-iniciativa®, a
livre concorréncia®’ e 0 bem comum.

Portanto, a analise dos delitos contra a propriedade industrial ndo se limita a protecao
dos direitos individuais dos titulares de patentes e marcas, mas também abarca uma
preocupagdo mais ampla com a ordem econdmica, a concorréncia leal e o interesse publico,
incluindo a protecdo aos consumidores.

Assim, a abordagem dos crimes contra a propriedade industrial leva em consideragao
ndo apenas os aspectos patrimoniais, mas também a dimensao socioecondmica e os valores

fundamentais da sociedade.

% Segundo Fabio Ulhoa Coelho, “essa incumbéncia dada pela Constituicio Federal aos

particulares (como se dissesse: ‘organizem empresas para produzirem e comercializarem os
produtos e servigos que atendam as necessidades e vontades de todos’) ¢ a esséncia do principio
da liberdade de iniciativa”. COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de
empresa. 33. ed. rev., atual. e ampl. S0 Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. p. 32.

De acordo com o professor Jos¢ Afonso da Silva, “a livre concorréncia esta configurada no
art. 170, IV, como um dos principios da ordem econdmica. Ele ¢ uma manifestacdo da
liberdade de iniciativa e, para garanti-la, a Constituicdo estatui que a lei reprimird o abuso
de poder econémico que vise a dominagdo dos mercados, a eliminagdo da concorréncia e
ao aumento arbitrario dos lucros. Os dois dispositivos se complementam no mesmo
objetivo. Visam tutelar o sistema de mercado e, especialmente, proteger a livre
concorréncia contra a tendéncia agambarcadora da concentragdo capitalista”. SILVA, José
Afonso da. Curso de direito constitucional positive. 7. ed. Sdo Paulo: Revista dos
Tribunais, 1991. p. 876.
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2.3 DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A Lei n. 9.279/96, que trata da propriedade industrial no Brasil, inclui disposi¢des
especificas para a protecdo penal dos direitos de propriedade industrial ®®. Os crimes
relacionados a propriedade industrial estdo organizados em seis grupos distintos, cada um deles
correspondendo a um capitulo da lei, a saber: a) Capitulo I — dos crimes contra as patentes (arts.
183 a 186); b) Capitulo II — dos crimes contra os desenhos industriais (arts. 187 e 188); c)
Capitulo III — dos crimes contra as marcas (arts. 189 e 190); d) Capitulo IV — dos crimes
cometidos por meio de marca, titulo de estabelecimento e sinal de propaganda (art. 191); e)
Capitulo V — dos crimes contra as indicagdes geograficas e demais indicacdes (arts. 192 a 194);
e f) Capitulo VI — dos crimes de concorréncia desleal (art. 195)%.

Os incisos [ a VIII do artigo 195 da Lei n. 9.279/96 estabelecem condutas que implicam
induzimento ao erro do consumidor. Os incisos XI, XII e XIV do mesmo artigo, por sua vez,
especificam formas de violagao do segredo comercial. Os atos previstos nos incisos IX e X sdo
referentes a cooptacdo de funcionarios da empresa concorrente, com a quebra do dever de
lealdade. Por fim, o inciso XIII do artigo 195 tutela objeto juridico diverso, incriminando a
mentira sobre a existéncia de patente ou de registro de desenho industrial.

Sobre a diversidade dos crimes contra a propriedade industrial, o doutrinador Jodo da
Gama Cerqueira os apresenta em cinco espécies: 1) atos tendentes a criar confusdo entre
estabelecimentos ou entre produtos; ii) atos que possam prejudicar a imagem do concorrente;
iii) aliciamento e suborno de empregados; iv) divulgacdo ou utilizacdo indevida de segredos
industriais; v) viola¢do de contratos.

Assim, a Lei n. 9.279/96 define as condutas consideradas criminosas relacionadas a
propriedade industrial e estabelece as sangdes penais correspondentes.

A legislagdo visa proteger os direitos de propriedade industrial, incluindo patentes,
modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, titulos de estabelecimento e outros sinais

distintivos das empresas, bem como indicagdes geograficas.

%8 Celso Delmanto explica que a lei pune como crime as condutas que expdem a perigo a

liberdade de concorréncia entre os agentes do mercado. DELMANTO, Celso. Crimes de
concorréncia desleal. Sao Paulo: Bushatsky, 1975. p. 19.

Jodo da Gama Cerqueira mencionava que “todo o edificio da propriedade industrial repousa
no principio ético da repressao da concorréncia desleal, que constitui o fundamento e a
razao de suas leis”. CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial,
cit.,, v. 2, p. 8.
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E importante que as empresas e individuos que atuam no campo da propriedade
industrial estejam cientes dessas disposi¢des legais para garantir o respeito aos direitos
industriais e evitar possiveis implicagdes criminais. A prote¢ao penal desempenha, dessa forma,
um papel fundamental na defesa desses direitos € na promog¢dao da inovagao e do

desenvolvimento tecnolégico do pais.

2.3.1 Dos crimes contra as patentes

Os artigos 183, 184 e 185 da Lein. 9.279/96 detalham as disposi¢des legais relacionadas
a protecao das patentes de invencdo e modelos de utilidade no Brasil.

Esses artigos estabelecem claramente as agdes proibidas sem a autorizacao do titular da
patente, incluindo a fabrica¢do de produtos patenteados'®, o uso de métodos patenteados e
atividades relacionadas a reproducdo, como exportacao, venda, exposicdo, estoque, ocultacdo
ou recebimento de produtos fabricados de forma que violem uma patente de inven¢ao ou de
modelo de utilidade. Além disso, proibem a importagao para fins econdomicos de produtos que
sdo objeto de patente ou que foram obtidos por meio de um processo patenteado, a menos que
tenham sido colocados no mercado externo diretamente pelo titular do direito ou com seu
consentimento.

Tais dispositivos legais sdo fundamentais para proteger os direitos dos titulares de
patentes no Brasil e garantir que seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento sejam
devidamente reconhecidos e protegidos contra a violagdo por terceiros !°!. Além disso,
promovem ambiente em que a inovagao ¢ valorizada e incentivada.

Todos os tipos penais previstos Lei n. 9.279/96 sdao crimes dolosos, ou seja, sao delitos
em que o agente, agindo com vontade livre e de forma consciente, tem a intencao e a vontade
de obter o resultado do ilicito, ou assume o risco de produzi-lo.

O artigo 183 da Lei n. 9.279/96 estabelece penalidades para aqueles que fabricam

produtos que sejam objeto de patente de invengdo ou de modelo de utilidade sem autorizacao

100 pierangeli ensina que a maneira mais comum de violagio a patente é a reprodugio fidedigna
ou idéntica da invencdo, com a réplica de suas caracteristicas e especificidades. Todavia, a
pratica de “simular” a falsificacdo do produto, atribuindo-lhe modificagdes e alteragdes a
substancia original, ndo possui o condao de elidir o crime, haja vista haver transgressao de
aspectos da criagao contidos na patente. PIERANGELI, José Henrique. Crimes contra a
propriedade industrial e crimes de concorréncia desleal. Sao Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003. p. 57.

101 SEGURA GARCIA, Maria José. Los delitos contra la propiedad industrial en el Cédigo
Penal espaiiol de 1995, cit., p. 49.
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do titular, bem como para aqueles que utilizam meio ou processo que seja objeto de patente de
invencdo sem a devida autorizacdo do titular. As penalidades previstas incluem pena de
detengdo de trés meses a um ano, ou multa. E importante destacar que o tipo penal exige
expressamente a falta de autorizagdo do titular da patente como elemento tipico. Disso decorre
que, se o titular da patente der sua autorizagdo para a fabricacao do produto ou uso do processo,
a conduta de terceiros sera considerada atipica, ou seja, ndo configurara crime.

Sobre o assunto, importante destacar que a contrafagdo de produtos ou servicos se
relaciona com a ideia de falsificagdo, apta a confundir o consumidor em relagdao ao que seja o
produto original.

Para Balmes Vega Garcia, o produto contrafeito ¢ “aquele que reproduz o objeto
protegido pela patente, emergindo a presumivel contrafagdo da comparagdo entre o objeto

protegido e o incriminado”!%?

, € contrafacdo ¢ o ato de “reproduzir ou imitar ilicitamente o
trabalho ou obra de outra pessoa. Do que se depreende ser a contrafacdo ndo apenas a
reproducdo pura e simples, mas a reproducao aproximada. Por conseguinte, a propria imitacao
esta inserida na defini¢do de contrafacdo”!®.

E, nesse contexto, ndo custa recordar que a prote¢do das patentes de invengdo e dos
modelos de utilidade ¢ fundamental para fomentar o desenvolvimento econdmico e social de
um pais, incentivando a inovagao e a criacao de novas tecnologias. A concessdo de um direito
exclusivo ao titular da patente por um periodo determinado permite que ele obtenha um retorno
pelo investimento feito em pesquisa e desenvolvimento.

A Lei de Propriedade Industrial estabelece requisitos para que uma invengdo seja
patenteavel, que incluem a novidade, a atividade inventiva e a aplicagdo industrial. Uma
invencdo ¢ considerada nova quando ndo estd compreendida no estado da técnica, ou seja,
quando ndo ¢ acessivel ao publico antes da data de depdsito do pedido de patente, seja por
descricdo escrita ou oral, pelo uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.

Além da novidade, a atividade inventiva ¢ outro requisito importante. Uma invengao ¢
considerada dotada de atividade inventiva quando ndo decorre de maneira evidente ou 6bvia do

estado da técnica, ou seja, quando envolve um grau significativo de criatividade e nao ¢ uma

simples combinagdo de elementos ja conhecidos.

102 GARCIA, Balmes Vega. Contrafacdo de patentes. Sio Paulo: LTr, 2003. p. 60.
103 GARCIA, Balmes Vega. Contrafa¢io de patentes, cit., p. 65.
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Por fim, a invengdo deve ser suscetivel de aplicagdo industrial, o que significa que ela
pode ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de industria'®.

E importante notar que a protegio conferida pela patente s ¢ efetiva ap6s o registro no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e a infragdo penal s6 ocorre se alguém
fabricar produtos que infrinjam patentes registradas sem a devida autorizagdo do titular'®. A
lei preve, ainda, uma protecdo proviséria ao titular de uma patente a partir da publicacdo do
protocolo do pedido de patente, permitindo-lhe exigir indeniza¢ao daqueles que utilizarem a
invengao até a concessao definitiva da patente.

O artigo 184 da Lei n. 9.279/96, por sua vez, pune aqueles que exportam, vendem,
expdem ou oferecem a venda, tém em estoque, ocultam ou recebem, para utilizagdo com fins
econOmicos, produtos fabricados com violagdo de patente de invencdo ou de modelo de
utilidade, ou obtidos por meio ou processo patenteado'’®. Esse tipo penal abrange tanto a
violagdo de invengdes quanto a de modelos de utilidade, bem como a violagdo de meio ou
processo patenteado. Mais uma vez, a falta de autorizagdo do titular da patente ¢ um elemento
essencial para a configuragdo do crime.

O inciso II do artigo 184 tipifica a importagdo de produtos que se enquadram nas
condi¢des mencionadas no inciso I, ou seja, produtos fabricados com violagdo de patente ou
obtidos por meio ou processo patenteado, desde que ndo tenham sido colocados no mercado
externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Em resumo, tanto o artigo 183 quanto o artigo 184 visam proteger os direitos dos
titulares de patentes de inveng¢do e modelos de utilidade, punindo aqueles que realizam
atividades relacionadas a produtos ou processos patenteados sem autorizagdo. Repita-se que o
consentimento'?” do titular da patente exclui a tipicidade da conduta, e a validade da patente é

um requisito para a configurag¢ao do crime.

104 A exigéncia de aplicagdo industrial visa garantir que as patentes sejam concedidas apenas

para invengdes que tenham potencial de aplicacdo pratica e que possam ser produzidas em
larga escala ou utilizadas comercialmente. Em outras palavras, a inven¢ao deve ser util e
ter um proposito pratico, em vez de ser uma ideia puramente tedrica ou conceitual.

E necessario que a inicial da agdo penal seja instruida, sempre que possivel, com a carta-
patente, relatério descritivo, desenhos e resumo da invengao.

Observe-se que no artigo 183, que estabelece atos de exploragdo direta de uma patente, as
penalidades sao maiores do que aquelas relativas aos atos do artigo 184, que elenca os atos
relacionados a exploragdo indireta da patente

José Henrique Pierangeli ensina que “O consentimento do ofendido, ou do interessado, no
caso o titular da patente ou modelo de utilidade, pessoa fisica ou juridica, exclui a
tipicidade. Alertamos, todavia, que a maioria da doutrina nacional optaria pela exclusao da

105
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O artigo 185 destaca a proibicdo de fornecer componentes de produtos patenteados,
materiais ou equipamentos para a realizagdo de processos patenteados quando a aplicacdo final
desses componentes ou materiais inevitavelmente levar a exploragio do objeto da patente!%®.

Punem-se, dessa forma, os atos preparatérios da falsificagdo, incriminando-se a conduta
de prover os equipamentos e materiais essenciais a producdo do bem falsificado!'®.

Assim, o artigo 185 da Lei de Propriedade Industrial aborda a puni¢ao para aqueles que
oferecem componentes de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar
um processo patenteado, desde que a aplicacdo final desses componentes, materiais ou
equipamentos induza, necessariamente, a exploragdo do objeto da patente. As penas para esse
tipo de conduta sdo as mesmas mencionadas anteriormente: detengdo de um a trés meses ou
multa.

Esse artigo visa reprimir qualquer atividade que possa ameagar os direitos de
propriedade industrial assegurados pela patente ''°. Em outras palavras, ele proibe o
fornecimento de elementos essenciais para a exploracdo de uma patente, mesmo que esses
elementos ndo constituam a parte fundamental da patente em questao. O critério para a puni¢ao
¢ que esses componentes, materiais ou equipamentos induzam necessariamente a exploragao da
patente.

E importante observar que, embora a lei ndo mencione expressamente, o consentimento
do titular da patente exclui novamente a tipicidade da conduta. Além disso, assim como nos
artigos anteriores, a vigéncia e a validade da patente sao requisitos para a configuragao do crime.

O artigo 186, por sua vez, estabelece que o delito pode ser considerado consumado
mesmo que a violagdo ndo atinja todas as reivindicagdes da patente ou se restrinja a utilizagao
de meios equivalentes ao objeto da patente. Em outras palavras, a lei deixa claro que a

contrafacdo pode ser punida mesmo quando a violagdo ndo abrange todas as caracteristicas da

patente ou quando sao utilizados meios equivalentes ao objeto desta. Isso evita confusdes entre

antijuridicidade”. PIERANGELLI, Jos¢ Henrique. Crimes contra a propriedade industrial
e crimes de concorréncia desleal, cit., p. 193.

A inteng¢do do legislador € reprimir os “crimes acessorios” a falsificagdo ou a reprodugao
de produto ou modelo de utilidade.

E prossegue o autor ensinando: “Como o bem juridicamente tutelado ¢ o direito assegurado
pela patente, de se concluir que todos os meios que possam impedir ou ameagar a sua
intangibilidade, ou seja, por em xeque a sua integridade mediante a contrafacao, devem ser
reprimidos”. PIERANGELI, Jos¢ Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e
crimes de concorréncia desleal, cit., p. 200.

PIERANGELLI José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de
concorréncia desleal, cit., p. 201.
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crime consumado e tentativa, deixando claro que o delito estd consumado nas situagdes

mencionadas.

2.3.2 Dos crimes contra os desenhos industriais

Considera-se desenho industrial'!!

a forma plastica ornamental de um objeto ou o
conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser empregado em um produto de fabricagcdo
industrial, resultando em visual novo e original em sua configuracdo externa.

O professor Newton Silveira assim define desenho industrial:

... os modelos e desenhos industriais, na forma do Cédigo da Propriedade Industrial
[...], se reduzem a objetos de caradter meramente ornamental, objetos de gosto, como
se dizia no passado. [...] Tal forma, entretanto, deve achar-se desvinculada da
func¢do técnica, isto é, ndo pode consistir em forma necessaria para que o produto
preencha a sua finalidade, hipotese em que seria o caso de um modelo de
utilidade!'2.

Os artigos 187 e 188 da Lei n. 9.279/96 estabelecem as disposi¢des legais que protegem
os direitos dos titulares de desenhos industriais no Brasil.

Esses artigos proibem diversas agdes sem a autorizagao do titular do registro do desenho
industrial, incluindo a fabricagdo de produtos que incorporem o desenho industrial protegido
ou que contenham uma imitagdo substancial que possa induzir terceiros a erro ou confusao,
atividades secundarias relacionadas a reproducao, como exportagdo, venda, exposi¢ao, oferta
para venda, armazenamento ou recebimento de produtos que incorporem o desenho industrial
protegido ou que contenham uma imitacdo substancial que possa induzir terceiros a erro ou
confusdo e a importacao de produtos da mesma natureza para fins econdmicos, a menos que
tenham sido colocados no mercado externo pelo titular do registro ou por terceiros com seu
consentimento!!3.

Tais dispositivos legais sdo essenciais para proteger os direitos dos titulares de desenhos

industriais, garantindo que suas criacdes e designs sejam devidamente reconhecidos e

11 “Desenho industrial diz respeito a forma dos objetos, e serve tanto para conferir-lhe um

ornamento harmonioso como para distingui-los de outros do mesmo género.” COELHO,
Féabio Ulhoa. Manual de direito comercial, cit., p. 109.
112 QILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. 2. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2012. p. 70.
113 “N3o é ocioso lembrar que a reprodugiio ou imitacio de desenhos industriais e marcas
registradas se configuram crime de contrafagdo, e nao de concorréncia desleal, os quais se
encontram devidamente tipificados nos arts. 187 e 189 da LPL.” SILVA, Alberto Luis
Camelier D. Concorréncia desleal: atos de confusdo. Sao Paulo: Saraiva, 2013. p. 61.
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resguardados contra imita¢des e uso nao autorizado. Isso promove a inovagdo e a criatividade
no campo dos desenhos industriais, a0 mesmo tempo que protege os investimentos feitos pelos
titulares para desenvolver esses designs exclusivos.

Desse modo, o artigo 187 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabelece penalidades
para aqueles que fabricam produtos que incorporam desenhos industriais registrados ou
imitagdes substanciais que possam induzir em erro ou confusdo, sem a autorizacdo do titular.
A pena prevista para esse crime ¢ de detengao de trés meses a um ano, ou multa.

E importante destacar que os desenhos industriais sdo diferentes das invengdes e
modelos de utilidade, pois estdo sujeitos apenas ao registro junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, ndo a concessdo de patente. Assim como nos casos anteriores, a falta de
autorizagao do titular do registro ¢ um requisito fundamental para a configuragao do crime.

A contrafagao de desenhos industriais pode ocorrer tanto por meio da reproducao total
como da reprodugdo parcial, desde que a reprodugdo parcial tenha como objeto um dos
elementos caracteristicos do desenho industrial registrado. Além disso, a imita¢do a que se
refere o tipo penal consiste na reproducao parcial do desenho industrial.

O conceito de desenho industrial ¢ definido pela propria Lei de Propriedade Industrial
como a forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que
pode ser aplicado a um produto, proporcionando um resultado visual novo e original em sua
configuracdo externa, podendo ser usado para fins de fabricagdo industrial. Assim como nas
invengdes ¢ modelos de utilidade, a novidade ¢ um requisito para que um desenho industrial
seja passivel de registro.

O 188 da Lei n. 9.279/96 aborda as penalidades para aqueles que exportam, vendem,
expdem, oferecem a venda, tém em estoque, ocultam ou recebem produtos que incorporem
ilicitamente desenhos industriais registrados ou imitagdes substanciais que possam induzir em
erro ou confusdo, com fins econdmicos. As penas para essas condutas sdo as mesmas
mencionadas anteriormente: detencdo de um a trés meses, ou multa. O inciso II do referido
artigo tipifica a conduta de importar produtos que incorporem ilicitamente desenhos industriais
registrados ou imita¢des substanciais que possam induzir em erro ou confusdo!!'“.

Em resumo, esses dispositivos legais buscam proteger os direitos de propriedade

industrial relacionados a desenhos industriais, garantindo que apenas os titulares desses direitos

14 Note-se que a redacio dos artigos referentes aos crimes contra os desenhos industriais
guarda semelhanga com os dispositivos que se referem a patente industrial, mantendo uma
similaridade nos crimes que ocorrem a partir de suas propriedades industriais.
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possam explora-los comercialmente e punindo aqueles que realizam atividades que infrinjam

tais direitos.

2.3.3 Dos crimes contra as marcas

Os artigos 189, 190 e 191 da Lei n. 9.279/96 estabelecem disposi¢des legais que
protegem os direitos dos titulares de marcas e outros distintivos.

O artigo 189 estipula penalidades para aqueles que, sem autorizacdo do titular,
reproduzem total ou parcialmente uma marca'!> registrada ou a imitam de maneira que possa
induzir confusdo!!®. A pena prevista para esse crime ¢ de detenciio de trés meses a um ano, ou
multa. O inciso II do aludido artigo tipifica a conduta de alterar uma marca registrada de outrem
que ja foi aplicada em um produto colocado no mercado.

E importante destacar que a Lei n. 9.279/96 ampliou a protecdo penal das marcas, nao
se limitando a marcas de industria e comércio, mas também incluindo as de produto, de servigo,
coletivas, de certificagdo, entre outras, seja qual for a sua forma (nominativa, figurativa ou
mista). Essa prote¢do visa proteger os sinais distintivos que permitem a identificagdao e a
diferenciagdo de produtos ou servigos, bem como assegurar ao consumidor a origem e
procedéncia do produto ou servigo assinalado com a marca registrada.

A reprodug¢do da marca ocorre quando alguém insere um sinal idéntico em produtos ou
servigos semelhantes, criando confusdo devido a coincidéncia do sinal distintivo e a

similaridade entre os produtos ou servigos, o que pode levar a erro!!’,

115 “A marca ¢ o designativo que identifica produtos e servigos. Nio se confunde com outros

designativos presentes na empresa, assim o nome empresarial (que identifica o empresario),
o nome de dominio (designativo do canal de negdcios ambientado na internet) e o titulo do
estabelecimento (referido ao local do exercicio da atividade economica).” COELHO, Fabio
Ulhoa. Manual de direito comercial, cit., p. 110.

O Codigo de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, III, determina que o consumidor tem
direito a “informa¢do adequada e clara sobre os diferentes produtos e servigos, com
especificagdo correta de quantidade, caracteristicas, composi¢do, qualidade, tributos
incidentes e preco, bem como sobre os riscos que apresentem”. BRASIL. Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990. Dispde sobre a protecdo do consumidor e da outras providéncias.
Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/18078compilado.htm. Acesso
em: 13 mar. 2024.

José Carlos Tinoco Soares explica que “Essa semelhanca ¢ projetada na marca quase
sempre de forma ardilosa, eis que o fim visado ¢ a confusdo. Exatamente pela confusao
gerada no espirito do consumidor ¢ que o concorrente vé coroado de éxito o seu fim ilicito.
Na figura da imitagdo ha um encadeamento de ideias que norteiam a engenhosa mente
humana. Estas ideias sdo concatenadas de forma tal que impossivel seria uma definigdo
precisa das varias, inumeras e infindaveis maneiras pelas quais a figura da imitagcdo se
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Por sua vez, tem-se a imitacdo quando ha a utilizacdo de sinal distintivo assemelhado
ao original registrado, de forma que igualmente se possa criar confusdo e induzir em erro o
consumidor. A imitacao, na realidade, ¢ espécie de reproducao dissimulada e insidiosa que visa
enganar o publico devido a semelhanga entre os sinais.

A alteragdo refere-se a modificag@o do sinal distintivo original aplicado ao produto ou
servico que o distingue. E importante destacar que alterar ndo significa simplesmente
acrescentar sinais distintivos proprios de comerciantes ou distribuidores, pois essa conduta ndo
pode ser proibida pelo titular da marca.

Em resumo, essas disposigdes legais visam proteger os direitos dos titulares de marcas
registradas, impedindo a reproducdo, imitacao ou alteragdo nao autorizada de marcas, a fim de
evitar confusao e engano dos consumidores quanto a origem dos produtos ou servigos.

O artigo 190 da Lei de Propriedade Industrial, que esté inserido no capitulo dos crimes
contra as marcas, estabelece penalidades para diversas condutas que atentam contra os direitos
de propriedade industrial relacionados ao registro de marca.

As infragdes elencadas abrangem as condutas de importar, exportar, vender, expor ou
oferecer a venda. A comercializagdo, por sua vez, pode ser tanto nacional quanto internacional.

Sao criminalizadas, ainda, as condutas de ocultar ou ter em estoque produtos com
marcas ilicitamente reproduzidas ou imitadas. A finalidade de tais dispositivos ¢ impedir que
terceiros armazenem ou escondam produtos falsificados com o intuito de comercializa-los
posteriormente! '8,

O inciso II do artigo 190 se refere a produtos que estejam contidos em vasilhames,

recipientes ou embalagens que ostentem uma marca legitima pertencente a outra pessoa. Ou

realiza”. SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. Sao
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 284.

“Aqui, sim, temos uma proibi¢ao. Ao contrario, se o produto esta assinalado com marca
licita poderd ser importado. Sobra, entdo, uma area gris. A marca importada ndo foi
criminosamente reproduzida ou imitada, mas ndo assinala produto que tenha sido
importado pelo titular de patente (art. 68, § 4°). O titular da marca ndo pratica abuso de
patente e, portanto, pode impedir a importagdo por terceiros do produto patenteado
(exaustdo nacional de patente). Nessa area agora o titular da marca esta sujeito a exaustao
nacional (art. 132, III). Mas quando estara sujeito a exaustao internacional? Acredito eu
que quando o titular da marca praticar abuso de seu direito, como no caso das patentes. Em
outras palavras, se o titular do registro da marca a utiliza para provocar aumento
injustificado de precos, por exemplo, o aplicador da lei poderia considerar a exaustio
internacional da marca.” SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade
industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, titulo de
estabelecimento, abuso de patentes. 6. ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 2018. p. 129.
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seja, mesmo que o produto em si ndo tenha a marca ilicitamente reproduzida ou imitada, a
utiliza¢do indevida da marca em embalagens também ¢ considerada infragao.

Como nos casos anteriores, para a configuragdo do crime, ¢ necessario que a marca
esteja registrada de forma valida e vigente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
e que a conduta tenha sido realizada sem a autorizag@o do titular da marca.

Assim, os artigos 189 e 190 da Lei de Propriedade Industrial estabelecem salvaguardas
legais para coibir praticas fraudulentas relacionadas as marcas, abrangendo tanto a marca em si

quanto os produtos que a utilizam de maneira indevida.

2.3.4 Dos crimes cometidos por meio de marca, titulo de estabelecimento e sinal de

propaganda

O artigo 191 da Lei de Propriedade Industrial trata das condutas relacionadas a
reproducdo ou imitagdo, no todo ou em parte, de armas, brasdes ou distintivos oficiais, nacionais
ou estrangeiros, sem a devida autorizagao.

Essas condutas podem ocorrer na criagdo de marcas, titulos de estabelecimento, nomes
comerciais, insignias ou sinais de propaganda. Além disso, o uso dessas reproducdes ou
imitacdes com fins econdmicos também ¢ abrangido por esse artigo.

As principais caracteristicas e objetivos desse dispositivo legal sdo a protecao de
simbolos e emblemas oficiais, sejam eles nacionais ou estrangeiros, € do publico em geral, posto
que a utilizag¢do indevida desses simbolos pode induzir alguém ao erro ou a confusdo, ja que
tais emblemas sdo facilmente reconheciveis e estdo gravados na memoria dos consumidores.

Nio ¢ s6. O tipo penal objetiva também a prevencdo da concorréncia desleal'!®, pois a
facilidade de assimilagcdo das marcas elaboradas com esses simbolos oficiais, ja arraigados na
mente dos consumidores, pode criar uma concorréncia ndo igualitdria no mercado. Portanto, o
dispositivo busca coibir praticas comerciais desonestas que possam prejudicar a concorréncia

justa.

19" Confiram-se os ensinamentos de Alberto Luis Camelier da Silva: “Tal como o ilusionista,
que confunde a percep¢ao do espectador, fazendo-o acreditar em algo que nao ¢ real, o
concorrente desleal, por seu turno, usa de ardis e expedientes escusos para lograr o seu
intento, qual seja, driblar a atencdo do consumidor fazendo com que este adquira seu
produto ou servigo pensando tratar-se de outro de origem diversa”. SILVA, Alberto Luis
Camelier D. Concorréncia desleal, cit., p. 64.
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O pardgrafo tnico do artigo 191 estende as mesmas penas, de detencdo de um a trés
meses, ou multa, para quem vende, expde ou oferece a venda produtos que contenham marcas
elaboradas com armas, brasdes ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais.

E importante observar que, para a configuragdo do delito, os simbolos oficiais devem
ser nacionais, estrangeiros ou internacionais. A obtencdo da autorizagdo para a reprodugao,
imitacdo ou uso desses simbolos torna a conduta atipica.

Diferentemente de outros delitos previstos na Lei de Propriedade Industrial, a agdo penal
nos casos do artigo 191 ¢ publica incondicionada, ou seja, ndo depende da vontade do titular
dos direitos violados para ser instaurada, conforme determinacdo contida no artigo 199 da Lei

de Propriedade Industrial.

2.3.5 Dos crimes contra as indicacdes geograficas e demais indica¢des

O artigo 192 da Lei n. 9.279/96 trata das condutas relacionadas a falsa indicacdo
geografica em produtos. Esse dispositivo visa punir a fabricagdo, importacao, exportagao,
venda, exposicao, oferta a venda ou manuten¢do em estoque de produtos que apresentem uma
falsa indicacdo geografica!?’, ou seja, que indiquem uma origem diferente da verdadeira.

As indicagdes geograficas sdo sinais distintivos, que servem para diferenciar a origem
geografica de um produto ou servigo, indicando com clareza de onde ele ¢ proveniente.
Normalmente sdo utilizadas diretamente na embalagem ou rotulo do produto, assim como nas
propagandas publicitarias e nos sifes da internet, em razdo de a localidade ter se tornado
comprovadamente conhecida por conta de um produto ou servigo.

Aqui também as principais caracteristicas ¢ objetivos sdo a protecdo ao publico
consumidor em face de indicagdes enganosas em relagdao a origem de produtos e a promogao
da lealdade nas praticas industriais, comerciais e de prestacdo de servicos, impedindo que as
empresas fabriquem, vendam ou promovam produtos que contenham falsas indicagdes
geograficas, o que ¢ essencial para a concorréncia justa no mercado'?!.

Para que um ato seja considerado crime conforme o artigo 192, ¢ necessario que haja

um registro valido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Isso significa que a

120 As indicagdes geograficas adquirem a natureza de bem imaterial, que acrescenta valor ao
fundo de negdcio daqueles que exploram a atividade em determinada regido, de modo a
influenciar a economia da localidade.

121 SEGURA GARCIA, Maria José. Los delitos contra la propiedad industrial en el Cédigo
Penal espaiiol de 1995, cit., p. 152.
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protecdo se aplica apenas quando a indicacdo geografica falsa envolve produtos que tém uma
indicacdo verdadeira geografica registrada.

No artigo 193 sao estabelecidas penalidades para quem utiliza termos retificativos,
como “tipo”, “espécie”, “género”, ‘“sistema”, “semelhante”, “sucedaneo”, “idéntico” ou
“equivalente”, em produtos, recipientes, involucros, rotulos, faturas, circulares, cartazes ou
outros meios de divulgagdo ou propaganda, sem ressalvar a verdadeira procedéncia do produto.
A falta de ressalva da verdadeira procedéncia do produto € o elemento que caracteriza o delito.

Ambos os artigos tém como objetivo principal proteger os consumidores de informagdes
enganosas em relagdo a origem e a natureza dos produtos, promovendo a concorréncia leal no
mercado e garantindo a transparéncia nas praticas comerciais'?2,

Prosseguindo, o artigo 194 da Lei de Propriedade Industrial trata das condutas
relacionadas ao uso indevido de sinais distintivos, como marcas, nomes comerciais, titulos de
estabelecimento, insignias, expressdes ou sinais de propaganda, que indicam uma procedéncia
diferente da verdadeira. O tipo penal visa proteger, de igual maneira, a autenticidade e a
veracidade das informagdes relacionadas aos produtos e servigos, promovendo a concorréncia
justa e protegendo os consumidores de informagdes enganosas.

Assim, o artigo 194 busca evitar que produtos e servigos sejam comercializados com
indicagdes de procedéncia que ndo correspondam a realidade. Isso € essencial para garantir que
os consumidores possam tomar decisdes informadas sobre o que realmente estdo adquirindo.
Protege uma ampla gama de sinais distintivos, incluindo marcas, nomes comerciais, titulos de
estabelecimento, insignias, expressoes ou sinais de propaganda, e outras formas semelhantes
que podem ser usadas para identificar um produto, servico ou estabelecimento.

Destaque-se que o artigo proibe ndo apenas o uso indevido desses sinais distintivos, mas
também a venda e a exposi¢ao a venda de produtos que os contenham. Isso impede que produtos
enganosamente rotulados cheguem ao mercado.

Da mesma forma como nos outros artigos estudados, a falta de consentimento do titular
dos sinais distintivos ¢ elemento imprescindivel para a configuragdo do crime. Quando o uso
desses sinais ¢ autorizado pelo titular, a conduta ndo ¢ considerada criminosa'?’.

Em resumo, o artigo 194 visa proteger a honestidade nas praticas comerciais, garantindo

que os consumidores tenham acesso a informagdes precisas sobre a origem e a natureza dos

122 Em apertada sintese, ¢ possivel afirmar que no Brasil sio previstas duas formas de protegio
das indicagdes geograficas: indicagdo de procedéncia e denominagao de origem.

123 Nesse caso, havendo autorizagio do titular do direito, trata-se de conduta penalmente
atipica.
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produtos e servigos que adquirem. Isso contribui para um mercado mais transparente e

competitivo.

2.3.6 Dos crimes de concorréncia desleal

A livre concorréncia € principio constitucional que promove a competitividade do
mercado, incentivando os produtores de bens e os fornecedores de servigos a melhorarem a
qualidade dos produtos oferecidos ao mercado de consumo. Além disso, impde ao comerciante
a pratica de preco justo e adequado, de modo a afastar o lucro exorbitante ou desproporcional
observado nos monopdlios ou oligopolios.

Por essa razao, o empreendedor diligente busca ofertar pelo menor preco o produto de
melhor qualidade, com a finalidade de obter maior fatia do mercado consumidor.

Os professores Newton Silveira e Walter Godoy dos Santos Junior lecionam que:

Aplicando sua diligéncia e capacidade de organizacdo a formagao do estabelecimento,
a melhoria de seus produtos e aperfeicoamento dos servigos, tudo aliado a eficiéncia
da publicidade, o empresario, bem como o proprio estabelecimento e seus produtos e
servigos, passam a gozar da preferéncia de uma parcela dos consumidores ou usuarios

dentro da area geografica de sua atuacdo — area essa que podemos designar de seu

124
mercado consumidor <.

A concorréncia desejavel, portanto, ¢ aquela praticada dentro dos parametros
estabelecidos pela lei, devendo os agentes do mercado atuar de maneira licita no intuito de
angariar maior nimero de clientes.

Entretanto, no afa de conseguir maior lucratividade, alguns agentes do mercado se
utilizam de praticas comerciais levianas e indevidas, tendentes a captacdo de parcela do
mercado consumidor com a utilizacdo de meios inidoneos, que geram prejuizos para as
empresas rivais e tém o potencial de induzir em erro o publico consumidor.

Tais praticas configuram a denominada concorréncia desleal'?, que prevé diversas

condutas tipificadas penalmente pelo ordenamento juridico patrio.

124 SILVEIRA, Newton; SANTOS JR., Walter Godoy dos. Sinais distintives. Sio Paulo:
Quartier Latin, 2021. p. 47.

“A concorréncia desleal, como verificamos, caracteriza-se por atos de desonestidade e de
deslealdade, e, por isso, sua no¢do basica constitui uma no¢do de ordem moral. Dificil
encontrar, pois, um conceito juridico satisfatério.” REQUIAO, Rubens. Curso de direito
comercial. Sao Paulo: Saraiva, 1973. p. 420.
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Sobre o assunto, o professor Carlos Alberto Bittar explica que a teoria da concorréncia
desleal se estabelece “na necessidade de protecdo dos direitos dos concorrentes, que uma acao
contraria a moral ou a lei possa ferir!26.

Celso Delmanto'?’, de outra banda, preconiza que a lei pune como crime as condutas
que expde a perigo a liberdade de concorréncia entre os agentes do mercado'?.

Jodo da Gama Cerqueira leciona que a concorréncia desleal ¢ a praticada por “por
competidor que, agindo através de meios desonestos e contrarios as boas normas, prejudica os

negocios  alheios ou  desvia  clientela  para  proveito  proprio” ¥

O artigo 195 da Lei n. 9.279/96, que trata da concorréncia desleal especifica, possui 14
incisos que descrevem de forma pormenorizada condutas de concorréncia desleal tipificadas
penalmente, cujo preceito secundario estabelece pena de detengdo, de trés meses a um ano, ou
multa.

O inciso I criminaliza quem efetua a publicacdo, por qualquer meio, de afirmagao falsa
em detrimento do concorrente, com o objetivo de angariar vantagem.

Hé previsao de penalizagao para aquele que presta ou divulga informagdo falsa de
concorrente, igualmente com o objetivo de obter beneficio, consoante se depreende do inciso
II do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial.

Assim, temos que a difamacdo do concorrente, consistente na depreciacdo da imagem
dos produtos, bens ou servicos de empresa adversaria, objetivando prejudica-la
comercialmente, configura a pratica do crime de concorréncia desleal.

Nao se pode confundir, de outro lado, a difamag¢do do concorrente com a mera
publicidade comparativa, aceita pela jurisprudéncia como pratica comercial licita. A
publicidade comparativa consiste na simples confrontacao de produtos ou servigos outros com
similares existentes no mercado, apontando suas semelhancas e diferengas, com o objetivo de

fornecer parametro para avaliagdo do consumidor.

126 BITTAR, Carlos Alberto. A concorréncia desleal e a confuso entre produtos. Revista dos

Tribunais, Sao Paulo, v. 550, 1981. p. 21.

Nas palavras de Celso Delmanto: “Havendo luta — e luta pela conquista — ndo € surpresa
que algum rival tente lancar mao de golpes baixos para ganhar deslealmente a corrida:
mesmo em competi¢des atléticas, e até amadoras, isso as vezes acontece. Assim, deixar
a porfia a uma absolutamente livre disputa dos antagonistas, seria permitir a vitéria dos
menos honestos contendores.” DELMANTO, Celso. Crimes de concorréncia desleal,
cit., p. 11.

122 DELMANTO, Celso. Crimes de concorréncia desleal, cit., p. 19.

129 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial, cit., v. 2, p. 1266.
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O inciso II1, por sua vez, trata do desvio de clientela de outrem, que ocorre quando ha o
emprego de meio fraudulento para desviar a clientela alheia em proveito proprio ou de
terceiro'’.

Quem usa expressdo ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, com a intengdo de
promover a confusdo entre produtos ou estabelecimentos, igualmente comete o crime de
concorréncia desleal, nos moldes do inciso IV. Tal inciso regra o que a doutrina convencionou
denominar de “atos confusorios”, que sdo destinados a induzir o consumidor a equivoco quando
da aquisicdo de produto ou servico, por meio da retirada proposital dos caracteres que
promovem a distintividade entre os bens inseridos no mercado consumidor'3!.

Os “atos confusorios” da concorréncia desleal, dessa maneira, sdo as condutas
praticadas por um empresario concorrente em detrimento do empresario paradigma, com o
objetivo de majorar suas vendas e seus lucros por meio da indugao em erro do consumidor, que
acaba por adquirir um produto ou servico com aparéncia similar a do original. A indu¢@o ao
erro ¢ feita pelo emprego de meios que tornam o produto similar com a aparéncia do produto

verdadeiro, resultando em um conjunto visual parecido, apto a confundir o consumidor'2.

130 Gama Cerqueira ensina que, “Na falta de registro, a imitagdo ou reproducio do involucro
ou recipiente pode constituir fundamento de agdo por concorréncia desleal tendente a criar
confusdo entre os produtos, salvo quando o invélucro ou o modo de embalagem ou
acondicionamento é comum, como acontece com certas industrias. E o que se verifica, por
exemplo, com os pacotes de velas, as caixas e pacotes de fosforos, os papéis de agulha, as
latas de azeite, e outros artigos. Essas embalagens, geralmente imitadas de artigos
importados, quando sua fabricacdo se introduziu no pais, vulgarizaram-se de tal modo, que
se tornaram comuns a todos os comerciantes ou industriais do ramo. A protecdo legal,
nesses casos, ndo pode ser invocada sendo para as caracteristicas que distingam as
embalagens de cada fabricante.” CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade
industrial, cit., v. 1, p. 448.

Sobre o tema os professores Newton Silveira e Walter Godoy dos Santos Junior ensinam
que, “Quando ocorre efetiva confusdo entre uma suposta marca contrafeita € uma marca
registrada posta no mercado, ainda assim a ocorréncia da possibilidade de confusdo deve
ser aferida comparando-se a marca contrafeita com a marca constante do registro. Se a
confusdo decorre da coincidéncia entre elementos ndo constantes do registro, ndo havera
violagdo de marca registrada, mas ato confusorio de concorréncia desleal. E que tudo o que
cerca o produto e permite seu reconhecimento pelo consumidor ¢ marca, na medida de seu
valor distintivo. No registro constarao, entretanto, apenas alguns elementos selecionados pelo
depositante, de acordo com o seu convencimento pessoal e em atengdo as restri¢oes legais”.
SILVEIRA, Newton; SANTOS JR., Walter Godoy dos. Sinais distintivos, cit., p. 75.
Alberto Luis Camelier da Silva explica que “Entre a pléiade de atos desleais estdo,
particularmente, os atos de confusdo, que sdo, segundo a experiéncia, os mais utilizados
pelos contrafatores, isto ¢, aqueles que reproduzem ou imitam ilicitamente sinais distintivos
alheios. Isso porque os contrafatores, no mais das vezes, utilizam subterfugios para causar
confusdo entre estabelecimentos, produtos e servigos, desviando clientela. Procuram
locupletar-se a custa do labor, prestigio e fama angariados por esses sinais distintivos no
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O uso de nome comercial'* ou titulo de estabelecimento!** de forma indevida também
¢ considerado crime, conforme o inciso V do artigo 195, assim como a exposi¢do ou o
oferecimento a venda de produtos com mencionadas referéncias indevidas.

De outro giro, o inciso VI penaliza a inser¢ao sem consentimento de nome proprio ou
razao comercial em produto de procedéncia alheia.

J& o inciso VII prevé que comete crime de concorréncia desleal quem se atribui, como
meio de propaganda, recompensa ou distin¢gdo que ndo conquistou.

Se o fato ndo constitui crime mais grave, de acordo com o inciso VIII, pratica crime de
concorréncia desleal vender ou expor a venda produto adulterado ou falsificado em recipiente
ou involucro de outrem.

Desse modo, pode-se concluir que os incisos [ a VIII do artigo 195 estabelecem condutas
que implicam induzimento ao erro do consumidor.

O inciso IX incrimina quem da ou promete dinheiro ou vantagem a empregado de
concorrente, visando a que este lhe proporcione vantagem indevida por meio da falta ao dever
de emprego. O empregado faltoso, por sua vez, quando recebe dinheiro ou outra utilidade, bem
como quando aceita promessa de paga ou recompensa para faltar ao dever de emprego,
proporcionando vantagem ao concorrente, incide no crime de concorréncia desleal previsto no
inciso X.

Assim, os incisos IX e X do mencionado artigo sdo referentes a cooptagdo de
funcionarios da empresa concorrente, com a consequente quebra do dever de lealdade.

A violagao do sigilo empresarial € criminalizada pelos incisos XI e XII.

Nesse sentido, o inciso XI dispde que comete crime de concorréncia desleal quem
divulga ou explora sem autoriza¢do informagdes ou dados confidenciais utilizaveis na industria,
comércio ou prestacdo de servicos, a que teve acesso mediante relagdo contratual ou

empregaticia, mesmo apos o término do contrato.

mercado e pertencentes a terceiros. Esse contrafator ndo busca o confronto direto, copiando
servilmente o sinal distintivo alheio, mas, sobretudo, disfar¢a-o ou apropria-se de alguns
elementos que o compdem, tais como grafismos, cores, imagens, formatos, entre outros,
almejando com isso instaurar confusdo na mente dos consumidores, objetivando obter
alguma vantagem”. SILVA, Alberto Luis Camelier D. Concorréncia desleal, cit., p. 19.
Segundo Elisabete Vido: “O nome empresarial ¢ tratado como direito fundamental no artigo
5°, XXIX, da CF/88, quando afirma que a lei assegurara a prote¢do do nome empresarial
bem como a outros sinais distintivos”. VIDO, Elisabete. Curso de direito empresarial. 9.
ed. Sdo Paulo: Saraiva Educagao, 2021. p. 60.

“O titulo do estabelecimento, nome fantasia ou insignia ¢ o sinal diferenciado que o
empresario individual ou a sociedade empresdria colocam na fachada ou letreiro de seu
estabelecimento.” VIDO, Elisabete. Curso de direito empresarial, cit., p. 66.
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O inciso XII trata da divulgagdo ou exploracdo ndo consentida de conhecimentos ou
informagdes utilizaveis na industria, comércio ou prestacdo de servigos obtidos por meios
ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude.

Também ¢ fato que configura crime de concorréncia desleal a venda ou oferecimento a
venda de produto com a falsa declaracdo de ser ele objeto de patente depositada ou concedida,
conformes o inciso XIII do artigo 195, que tutela objeto juridico distinto, incriminando a
mentira sobre a existéncia de patente ou de registro de desenho industrial.

Por ultimo, o inciso XIV do artigo 195 criminaliza a divulgacdao ou exploragdo nao
autorizada de testes ou outros dados ndo publicados, cuja elaboragdo envolva esfor¢o
consideravel e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condi¢do para
aprovar a comercializacao de produtos. Aqui também se verifica a criminalizacdo decorrente
de espécie de violacao do segredo comercial.

Destaca-se que o doutrinador Jodo da Gama Cerqueira classifica os atos de concorréncia
desleal em cinco espécies: i) atos tendentes a criar confusdo entre estabelecimentos ou entre
produtos; ii) atos que possam prejudicar a imagem do concorrente; ii1) aliciamento e suborno
de empregados; 1v) divulgacao ou utilizagao indevida de segredos industriais; e v) violagao de
contratos'33.

De maneira geral, portanto, pode-se afirmar que a concorréncia desleal estd presente
sempre que uma determinada empresa se utiliza de meios desonestos ou fraudulentos no intuito
de majorar suas vendas e seus lucros, angariando para si a clientela de outrem.

Nao se pode olvidar, ainda, que, paralelamente a concorréncia desleal especifica do
artigo 195, tem-se a concorréncia desleal genérica, prevista no artigo 209 da Lei de Propriedade
Industrial, que institui o direito a indenizac¢do a todos os lesados, de maneira abrangente, por
algum ato de concorréncia desleal no previsto na lei'®.

Na concorréncia desleal genérica'*’, portanto, basta a demonstragio do prejuizo

experimentado em decorréncia da pratica de ato concorrencial desleal para ensejar a reparagao

135 CERQUEIRA, Jo3o da Gama. Tratado da propriedade industrial, cit., v. 1, p. 376.

136 “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de
prejuizos causados por atos de violagdo de direitos de propriedade industrial e atos de
concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputagao ou os
negocios alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de servigo, ou entre os produtos e servigos postos no comércio.” BRASIL. Lei
n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/
leis/19279.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.

Artigo 195 da LPI: “Comete crime de concorréncia desleal quem: I — publica, por qualquer
meio, falsa afirmagao, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II —
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civil dos danos, ainda que essa conduta ensejadora do dano ndo esteja expressamente prevista
na legislacdo, de maneira a possibilitar a responsabilizacdo dos mais variados tipos de

concorrentes desonestos.

2.3.7 Das disposicoes gerais

O artigo 196 da Lei de Propriedade Industrial prevé o aumento das penas de detencao
estabelecidas nos Capitulos I, II e III do Titulo V da lei, em determinadas circunstancias
agravantes. Essas circunstancias estdo relacionadas ao vinculo do agente com o titular da

patente, registro, marca ou sinal distintivo, bem como a natureza da marca em questao.

presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informagdo, com o fim de obter
vantagem; III — emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito préprio ou alheio,
clientela de outrem; IV — usa expressdo ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de
modo a criar confusdo entre os produtos ou estabelecimentos; V — usa, indevidamente,
nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios ou vende, expde ou oferece
a venda ou tem em estoque produto com essas referéncias; VI — substitui, pelo seu proprio
nome ou razao social, em produto de outrem, o nome ou razdo social deste, sem o seu
consentimento; VII — atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distingdo que
ndo obteve; VIII — vende ou expde ou oferece a venda, em recipiente ou involucro de
outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da
mesma espécie, embora ndo adulterado ou falsificado, se o fato ndo constitui crime mais
grave; [X — da ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para
que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X — recebe
dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao
dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI — divulga,
explora ou utiliza-se, sem autoriza¢do, de conhecimentos, informacdes ou dados
confidenciais, utilizaveis na industria, comércio ou prestagao de servigos, excluidos aqueles
que sejam de conhecimento publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a
que teve acesso mediante relacdo contratual ou empregaticia, mesmo apos o término do
contrato; XII — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacdo, de conhecimentos ou
informacdes a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso
mediante fraude; ou XIII — vende, expde ou oferece a venda produto, declarando ser objeto
de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que ndo o seja,
ou menciona-o, em anuncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou
registrado, sem o ser; XIV — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagao, de resultados
de testes ou outros dados ndo divulgados, cuja elaboragdo envolva esfor¢o consideravel e
que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condi¢do para aprovar a
comercializa¢do de produtos. Pena — detencdo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa. §
1° Inclui-se nas hipdteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, socio ou
administrador da empresa, que incorrer nas tipificagdes estabelecidas nos mencionados
dispositivos. § 2° O disposto no inciso XIV nao se aplica quanto a divulgagao por 6rgao
governamental competente para autorizar a comercializagdo de produto, quando necessario
para proteger o publico.”
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O inciso I do artigo 196 estabelece que as penas serdo aumentadas de um tergo a metade
se o agente for ou tiver sido representante, mandatério, preposto, scio ou empregado do titular
da patente ou do registro, ou de seu licenciado. Isso significa que, se o agente cometer os crimes
descritos nos Capitulos I, II e III e tiver algum tipo de vinculo com o titular, a pena serd
agravada.

O inciso II do artigo 196 determina o aumento das penas se a marca alterada,
reproduzida ou imitada for de alto renome'**, notoriamente conhecida, de certificagio ou
coletiva. Dessa maneira, se os crimes envolverem marcas de grande relevancia, reconhecimento
publico ou que possuam uma natureza especifica, as penas serdo aumentadas.

Nota-se que o legislador estabeleceu essas agravantes para casos em que a conduta do
agente ¢ considerada mais reprovavel, seja devido a relacao especial com o titular dos direitos
de propriedade industrial ou a natureza destacada da marca envolvida. Portanto, o aumento das
penas tem o proposito de desencorajar tais condutas.

O artigo 197 estabelece critérios para a fixacdao das penas de multa previstas na Lei de
Propriedade Industrial. A multa, de acordo com esse artigo, sera fixada no minimo em dez dias-
multa e, no maximo, em 360 dias-multa, seguindo a sistematica do Codigo Penal. Além disso,
o paragrafo tnico desse artigo permite que a multa seja aumentada ou reduzida, em até dez
vezes, levando em consideracdo as condi¢des pessoais do agente e a magnitude da vantagem
auferida com a infragao.

Essa flexibilidade na fixa¢do da multa visa adequar a san¢do pecunidria a realidade
economica do infrator, de modo que a penalidade seja proporcional a sua capacidade financeira
e a gravidade do delito.

Tais disposigdes visam, portanto, tanto a preven¢ao quanto a puni¢ado eficaz dos crimes

contra a propriedade industrial.

2.4 DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL POR MEIOS DIGITAIS

Pirataria digital ¢ a denominagdo dada a venda de produtos falsificados pela internet. A

falsidade pode ser de copias ndo autorizadas de itens originais, tais como filmes ou musicas,

138 As marcas de renome possuem uma posi¢io dominante em seus mercados e sdo
frequentemente associadas a caracteristicas como qualidade superior, inovagao,
confiabilidade e prestigio. Tais marcas sao geralmente protegidas de maneira mais rigorosa
pela Lei de Propriedade Intelectual, uma vez que tém um valor consideravel agregado ao
seu nome e reputacao.
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atingindo assim direitos autorais, bem como pela venda de bens ou produtos espurios e falsos,
em detrimento de marcas registradas ou de violagao de patentes.

A venda de produtos falsos na internet ¢ uma pratica prejudicial que afeta diversos
setores e pode incluir uma ampla variedade de itens, como roupas, acessorios, musicas, jogos €
livros. A pirataria digital ndo so prejudica os criadores e produtores originais, mas também pode
ter impactos negativos na economia nacional, ao afetar a arrecadacdo de impostos e
desencorajar investimentos em novos conteudos e produtos.

Os métodos de pirataria online que violam os direitos autorais sdo diversificados,
incluindo o compartilhamento de arquivos através de redes peer-to-peer (P2P), sites de
hospedagem de arquivos, servicos de streaming ilegais e foruns dedicados a troca de links para
conteudo protegido por direitos autorais.

Por outro lado, a pirataria envolvendo a afronta da propriedade industrial normalmente
ocorre através de sites na rede mundial de computadores, que comercializam produtos
falsificados expostos em suas prateleiras digitais. Mencionados produtos falsificados também
ganham espaco dentro dos denominados marketplaces ', que sio grandes plataformas
presentes na rede mundial de computadores que cedem lugar para que diferentes pessoas ou
empresas possam ali comercializar os seus proprios produtos, os quais sdo chamados de
“vendedores parceiros”.

Sobre esse aspecto, em razdo do principio da solidariedade e do proprio sistema de
protecao fundado no risco-proveito do negocio, essa intermediagdao da venda por parte da
empresa de marketplace, cedendo espago virtual no intuito de aproximar vendedor e comprador,
coloca-a na condi¢do juridica de solidaria e responsavel pelos danos causados ao consumidor
decorrentes da comercializagdo de produto falsificado'.

Assim, os vendedores online de produtos espurios comercializam os produtos em sites
de comércio eletronico, marketplaces, redes sociais, foruns e lojas virtuais, expondo-os de
modo que os consumidores possam navegar pelos produtos ou servigos oferecidos, analisando
suas funcionalidades, design e recursos.

Muitas vezes a imagem do antncio ja mostra ser um produto alternativo, produzido por

outra marca. Em outras oportunidades, sdo utilizadas imagens oficiais do produto paradigma

139 Marketplace é uma plataforma digital que conecta vendedores e compradores, facilitando
transacdes comerciais entre eles.

140 32 Tyrma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Acérdio 1356529,
07027727020218070006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 21.07.2021, PJe 17.08.2021.
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no anuncio, induzindo claramente o consumidor ao erro, uma vez que o produto entregue nada
mais ¢ do que uma mera réplica.

Se a pirataria simples ja ¢ de dificil combate e repressdao, podemos afirmar que o
confronto com a pirataria digital ¢ matéria ainda mais complexa e ardua, pois os vendedores
ilegais se valem do anonimato e da facilidade de criagdo de lojas online para comercializar os
produtos de forma clandestina.

E de se recordar que em um cenario digital a pirataria online nio sé representa uma
ameaca a industria e aos detentores de direitos autorais, mas também caracteriza sério risco a
segurancga cibernética dos consumidores.

Os sites que comercializam produtos falsos muitas vezes hospedam uma série de
ameacas ocultas, incluindo malware'*!, phishing'** e outros tipos de ataques cibernéticos.

Quando os usuarios acessam esses sifes ou baixam conteudo de fontes nao confiaveis,
estdo sujeitos a infec¢des por malware, que podem comprometer a seguranca de seus
dispositivos e dados pessoais ou empresariais. Os malwares podem ser disfarcados como
propagandas aparentemente inofensivas ou downloads de conteudo desejado, o que pode
enganar até mesmo usuarios experientes.

Além disso, os sites piratas muitas vezes carecem de medidas de seguranga adequadas,
tornando-se alvos faceis para ataques cibernéticos por parte de hackers mal-intencionados. Isso
significa que os usuarios que visitam tais sifes correm o risco adicional de terem suas
informacdes pessoais comprometidas.

A legislagdo brasileira, assim como a de outros paises, possui dispositivos para combater
a pirataria online, e as autoridades trabalham em conjunto com empresas e organizacgdes para
monitorar e reprimir atividades ilegais na internet. No entanto, dada a complexidade e o alcance
da internet, ¢ um desafio erradicar completamente a venda de produtos piratas online.

Nao se pode olvidar que, nesse contexto, os consumidores desempenham um papel

importante ao optar por fontes legitimas e confidveis para adquirir produtos e contetdos

141 Malware é uma abreviagdo de “malicious software” e refere-se a qualquer tipo de programa

de computador projetado para causar danos a um dispositivo eletronico, servidor, rede de
computadores ou dispositivo mével, ou para obter acesso ndo autorizado a sistemas e
informagdes confidenciais.

Phishing ¢ uma técnica de engenharia social utilizada por cibercriminosos para enganar as
pessoas e obter informagdes confidenciais, como senhas, nimeros de cartdo de crédito e
outras informagdes pessoais. Normalmente envolve o envio de e-mails fraudulentos,
mensagens de texto ou mensagens instantaneas que parecem ser legitimas e persuadem os
destinatarios a fornecer suas informagdes pessoais, clicar em /inks maliciosos ou baixar
arquivos infectados.
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digitais, mitigando assim as viola¢des a propriedade intelectual que ocorrem frequentemente
nos meios digitais.
Além disso, a conscientizacdo dos consumidores sobre os impactos negativos da

pirataria pode ajudar a reduzir de forma consideravel essa pratica prejudicial.
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3 DA JUSTICA PENAL NEGOCIADA

3.1 ASPECTOS GERAIS

A justica penal negociada € um sistema relativamente novo no direito processual penal
patrio. Ela ocorre quando as partes envolvidas em um caso penal, ou seja, o investigado € o
Ministério Publico, celebram um acordo visando a celeridade na resolugdo do conflito ¢ a
obten¢do de uma pena mais branda.

Esse conceito ¢ resultado da evolugdo da sociedade ao longo do tempo. Quando o
Codigo de Processo Penal foi promulgado, em 1941, ndo havia espago no Brasil para a
introdugdo desse tipo de justica. Naquela época, a sociedade acreditava que apenas o processo

penal tradicional'®’

, com todas as suas fases — oferecimento de denuncia, cita¢do, instrucao,
julgamento e recursos —, poderia garantir o ideal de justica

Acreditava-se que esse processo tradicional asseguraria principios fundamentais como
o contraditorio, a ampla defesa e a busca pela verdade real. Ou seja, havia a ideia de que somente
através do processo penal cldssico, que compreende o oferecimento de denuncia, decisdo de
recebimento da dentncia, determinacao e efetivacao da citagao do réu, apresentagao de resposta
a acusacao, instru¢do com oitiva de testemunha e interrogatorio do réu, prolacao de sentenca e
respectivos recursos, ¢ que seria possivel a realizagao do ideal de justica.

No entanto, ao longo dos anos a sociedade passou a desejar ndo apenas a solugdo dos
casos criminais, mas solugdes eficientes, rapidas e com custos reduzidos.

Essa demanda social por processos mais ageis € menos onerosos abriu espaco para a
introdugdo da justiga penal negociada no Brasil'*. E importante destacar que os custos estatais
envolvidos em um processo penal tradicional, com todas as suas etapas e recursos, sao
significativamente mais altos do que as despesas de um acordo penal celebrado entre as partes

Por 6bvio, os custos estatais para o regular desenvolvimento de uma agao penal, com

todos os seus tramites e recursos sao infinitamente superiores ao dispéndio de uma solugao

1430 processo penal tradicional é o iniciado por uma a¢fo acusatdria, submetida a jurisdicio,
na qual o 6rgdo acusatdrio imputa como criminoso um fato ocorrido e pleiteia a imposigao
de uma pena ao acusado. Cf. FERRAJOLI, Luigi. Direito e razao: teoria do garantismo
penal. Traducdo de Ana Paula Zomer et al. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 517.
Francoise Tulkens aponta como causa da crise do sistema penal demandas crescentes sem
que o sistema criminal pudesse absorvé-las, ocasionando a demora e a ineficiéncia dos
procedimentos penais. TULKENS, Francgois. Justica negociada. /n: DELMAS-MARTY,
Mireille (org.). Processos penais da Europa. Traducdo de Fauzi Hassan Choukr. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 680-681.
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penal negociada entre as partes. De fato, um processo penal pode se estender por varios anos,
consumindo recursos humanos e financeiros abundantes. Por outro lado, um acordo penal pode
ser alcancado em questdo de dias ou meses, encerrando o processo criminal de forma mais
eficaz e econdmica.

Assim, pode-se afirmar que o ingresso e a ampliagdo de mecanismos de solugdo
negociada na seara penal, nos diversos sistemas juridicos do globo, sdo decorrentes da crise do
sistema penal, que desencadeou mudancas nas estruturas das politicas criminais estatais. Em
decorréncia disso, foram criadas medidas de descriminalizagdo, procedimentos de consenso e
simplificagdo procedimental, objetivando a almejada solucdo eficiente e rapida no processo
penal.

Note-se, também, que as solucdes penais negociadas, embora ndo consideradas como
pena, possuem certo carater punitivo, de modo que acarretam a concretizagdo antecipada do

poder de punir estatal'*’

, além do fato de sua aceitacdo por parte do investigado ou acusado
estar relacionada a renuncia a garantias e direitos fundamentais, notadamente da presuncdo de
inocéncia e do devido processo legal, razdo pela qual o legislador patrio determinou como

obrigatorio o controle judicial na homologagao de tais acordos.

3.2 JUSTICA PENAL NEGOCIADA E PRINCI{PIOS DO PROCESSO PENAL

A introducao da justica penal negociada no Brasil foi impulsionada pela demanda da
sociedade por solucdes penais mais rapidas e menos onerosas. No entanto, alguns principios do
processo penal aparentavam ser incompativeis com esse novo sistema.

Um desses principios era o da obrigatoriedade da acdo penal, que determina ao
Ministério Publico o poder-dever de oferecer denlincia sempre que houver elementos de
convic¢do e informagdo que aponte a autoria e a materialidade delitivas.

Gradualmente, entretanto, houve um movimento de flexibilizagdo do principio da
obrigatoriedade da acdo penal, permitindo que, em situacdes previstas em lei, o Ministério
Publico deixasse de oferecer denuncia e buscasse um acordo com o investigado ou réu. Esse
movimento reflete a ideia de descriminalizagdo, que argumenta que o direito penal deve ser

reservado apenas para condutas que causem lesdes insuportaveis aos valores fundamentais da

145 KARAM, Maria Lucia. Juizados Especiais Criminais: a concretizagdo antecipada do
poder de punir. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 48-49.
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comunidade. Assim, a necessidade social seria decisiva para estabelecer as hipdteses de
intervencao do direito penal, que deve ser a ultima ratio da politica social de um Estado.

Aos poucos, portanto, o principio da obrigatoriedade da acdo penal cedeu lugar a
chamada discricionariedade regrada, permitindo ao Ministério Publico que, em determinadas
situacdes previstas em lei, deixasse de ingressar com a acao penal e negociasse um acordo com
o investigado ou réu.

Outro principio que parecia ser um obstaculo a justi¢ca penal negociada era o do devido
processo legal, garantia constitucional'*® devidamente sedimentada em nosso ordenamento
juridico.

O principio do devido processo legal, estabelecido no artigo 5°, LIV, da Constituicao
Federal, desempenha papel fundamental em um Estado Democratico de Direito. Ele ndo apenas
protege as faculdades e poderes das partes envolvidas no processo legal, garantindo que o
Estado ndo aja arbitrariamente, mas também legitima a propria jurisdicao, impedindo que o
Estado restrinja a liberdade ou os direitos de um individuo sem o devido processo legal perante
o Judiciario.

No contexto de um Estado Democratico de Direito, o principio do devido processo legal
ndo se resume a um formalismo excessivo ou ao culto da forma por si s6. Ele representa uma
garantia minima contra o subjetivismo e o arbitrio daqueles que detém o poder de tomar
decisdes, obrigando-os a agir de acordo com o poder jurisdicional de maneira correta. Além
disso, o devido processo legal assegura uma série de outras garantias decorrentes dele, que
visam a igualdade das partes envolvidas no processo, impedindo que uma delas seja favorecida
em detrimento da outra. Em resumo, o devido processo legal ¢ um pilar essencial para a justica

e a imparcialidade no sistema legal.

146 Vicente Greco Filho ensina que o processo ¢ garantia ativa e garantia passiva. De um lado,
¢ garantia ativa “porque, diante de alguma ilegalidade, pode a parte dele utilizar-se para
reparacao dessa ilegalidade. Nesse sentido existe a garantia do habeas corpus, contra a
violagdo do direito de locomog¢ao sem justa causa, o mandado de seguranga, contra violagao
do direito liquido e certo ndao amparado por habeas corpus, a garantia geral da a¢do, do
recurso ao Judiciario, toda vez que houver lesdo a direito individual etc.”. De outro lado, ¢
garantia passiva “porque impede a justica pelas proprias maos, dando ao acusado a
possibilidade de ampla defesa contra a pretensao punitiva do Estado, o qual ndo pode impor
restri¢des da liberdade sem o competente e devido processo legal. Ainda, ¢ o processo
garantia passiva quando impede a justica privada, isto ¢, garante que a submissao ao direito
de outrem nao se fara por atividade deste, mas por atividade solicitada ao Judiciario, que
examinara o cabimento e a legitimidade de tal pretensao”. GRECO FILHO, Vicente.
Tutela constitucional das liberdades. Sao Paulo: Saraiva, 1989. p. 60.
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Nesse sentido, o processo desempenha um papel fundamental no sistema legal, pois € o
meio pelo qual os individuos podem acionar a intervencdo do Estado para buscar, defender e
realizar seus direitos'¥’. E por meio do processo que o juiz, como representante soberano do
Estado, exerce a jurisdicdo, com o objetivo de encontrar a solugdo mais justa para um caso
especifico. Nessa perspectiva, o processo € considerado um palco onde as atividades do Estado
e das partes envolvidas se desenrolam de maneira equilibrada.

Para garantir esse equilibrio e assegurar que nenhuma das partes tenha predominancia
sobre a outra, sdo necessarias normas que estabelecam as diferentes etapas, atos e
procedimentos do processo. Essas normas disciplinam, limitam e coordenam a atua¢do do juiz,
que exerce a jurisdi¢do, e das partes, que buscam a prote¢do de seus direitos e interesses. O
processo, portanto, serve como um conjunto de regras e procedimentos que garantem a justica
e a imparcialidade na resolugdo de disputas legais.

Nessa toada, o processo penal tradicional era visto como a Unica forma de garantir o

contraditorio e a ampla defesa'*®

. Argumentava-se que uma transa¢do penal havida entre as
partes, por exemplo, com barganha da pena e do direito a liberdade, seria verdadeira afronta ao
principio do devido processo legal, eis que inviabilizaria a apuragdo da almejada verdade real.

Tais impedimentos, de ordem filosofica e cultural, foram sendo afastados
paulatinamente com o contra-argumento de que ¢ preciso atribuir ao acusado ou investigado
competéncia, no sentido de ter ele a aptiddo necessaria para decidir sobre a sua propria
liberdade, desde que assistido pela defesa técnica competente. Isso levou a evolugdo do
pensamento para se compreender que os acusados deveriam ter competéncia para tomar
decisdes sobre si mesmos e sobre seus direitos fundamentais.

Além disso, com o advento da justica penal negociada surgiu a questdo da eficiéncia em

detrimento da justi¢a, a qual também foi levantada em dbice a negociagdo da pena. Alguns

1470 devido processo legal tem suas origens na Carta Magna da Inglaterra, datando de 1215,
e foi posteriormente incorporado em varias constituicdes modernas. Trata-se de principio
que estabelece que nenhum individuo pode ser privado da vida, liberdade ou propriedade
sem o devido processo legal, conduzido de acordo com as normas estabelecidas e
garantindo um julgamento justo e imparcial.

Estabelece o inciso LV do artigo 5° da Constitui¢do Federal: “Todos sdo iguais perante a
lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca
e a propriedade, nos termos seguintes: [...] LV — aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral sdo assegurados o contraditorio e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes;”. BRASIL. Constituicio da Republica
Federativa do Brasil de 1988. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.
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questionaram se a busca pela celeridade processual ndo estava prejudicando o ideal de justica
ao permitir que acordos negociados determinassem as penas e a liberdade dos acusados. No
entanto, em que pese a relevancia da argumentacao, o contra-argumento a essa celeuma ¢ o de
que nem mesmo no devido processo legal tradicional ¢ possivel garantir a efetivacao da justica
plena e absoluta, pois erros judiciais ainda ocorriam, incluindo a absolvi¢do de culpados e a
condenacdo de inocentes.

Paralelamente a essas questdes, havia também receio fundado, j& com pesquisas nesse
sentido, de que suspeitos admitissem a culpa por crimes que ndo cometeram para evitar penas
severas em julgamentos tradicionais. No entanto, argumentou-se que o sistema negociado
aliviava o Estado do 6nus de provar os fatos, tornando o processo mais eficiente, econdomico e
rapido.

Dessa forma, em conclusdo, os resultados finais da justi¢a negociada, dentre os seus
beneficios e maleficios, acabaram por legitimar esse novo sistema no ordenamento juridico

patrio.

3.3 DO DESENVOLVIMENTO HISTORICO NO BRASIL

A justica penal negociada foi sendo gradativamente e ao longo dos anos implementada
no sistema juridico brasileiro.

A base normativa constitucional da justica negociada € o artigo 98, I, da Constituigao
Federal de 1988'%°, que estabelece a criagdo dos Juizados Especiais Civeis e Criminais, estes

ultimos competentes para o julgamento das infragdes penais de menor potencial ofensivo,

49«2 1 A Justica brasileira ¢ antes de tudo demasiadamente lenta. A solugdo dos litigios
requer, geralmente, bastante mais tempo do que seria razoavelmente necessario para o seu
término. Processos que poderiam ser solucionados em horas ou dias levam meses e anos;
demandas que a boa técnica processual recomendaria finalizagdo em meses e anos
demandam décadas. [...] 2.5 A seguranca de uma boa sentenca em qualquer das justicas
(civel, criminal, trabalhista, federal) vé-se ameagada pela imensa sobrecarga de trabalho
dos juizes. Um juiz brasileiro profere quatro a cinco vezes mais decisdes do que de outros
paises e, em que pese a competéncia ¢ a dedicagdo da imensa maioria dos nossos
magistrados, esse acimulo de trabalho ndo pode deixar de se refletir na qualidade das
decisdes.” BRASIL. Assembleia Geral Constituinte. Volume 114. III — Comissao da
Organizacdo dos Poderes e Sistema de Governo. III-c) — Subcomissdo do Poder Judiciario
e do Ministério Publico. Anteprojeto. Relatorio sobre a organizagao do Poder Judiciario e
do Ministério Publico. Brasilia, 1987. Disponivel em: https://www.camara.leg.br/internet/
constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-114.pdf. Acesso em: 15 mar. 2024.
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mediante a ado¢do do procedimento oral e sumarissimo, sendo permitidos, nas hipoteses
previstas em lei, a transac¢do e o julgamento de recursos por turmas de juizes de primeiro grau.

No ano de 1990, a Lei n. 8.137/90, que define os crimes contra a ordem tributéria, em
seu artigo 16, paragrafo tnico, previu uma espécie de justica penal negociada para os crimes
cometidos em quadrilha ou coautoria, caso o autor do fato ou participe confessasse o delito de
forma espontanea, revelando a autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa. Nessa
hipotese, o autor do fato ou participe confesso teria a sua pena reduzida de um a dois tergos.

A Lei n. 7.492/86, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional, em seu
artigo 25, § 2° incluido pela Lei n. 9.080/95, permite que, no caso de crime cometido em
quadrilha ou coautoria, a confissdo espontanea que revele a trama delituosa seja apta a reduzir
a pena imposta de um a dois tercos.

Nesse sentido, ndo se pode olvidar que a confissdo € um instituto que se refere a autoria
e a materialidade delitiva'™,

Note-se que a confissdo prevista na Lei dos Crimes contra a Ordem Tributéria e na Lei
dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ¢ qualificada pela palavra “espontanea”, de
modo que ndo basta a mera voluntariedade no ato da confissdo, que deve decorrer da livre
vontade do proprio agente, sem interferéncia externa ou de terceiros.

O ato espontaneo, dessa forma, deve ocorrer de maneira natural e ser resultado da
vontade sincera externada pelo coautor ou participe.

Difere, por outro lado, da confissdo voluntaria, que pode acontecer a partir de um
conselho, orientacao ou pedido de terceiro. Trata-se igualmente de ato decorrente da vontade
do agente, mas premeditado e que pode ser praticado para justamente usufruir de eventual
benesse penal.

Prosseguindo, a ampliagdo da justica penal negociada no Brasil ganhou maior amplitude
com o advento da Lei n. 9.099/95, que regulamentou os Juizados Especiais Civeis e Criminais
e previu hipoteses de despenalizacdo. Foram regulamentados a época trés institutos de justiga
penal negociada: 1) a composicdo civil dos danos; 2) a transacdo penal e a 3) suspensdo

condicional do processo.

139 De acordo com o professor Guilherme de Souza Nucci, “confessar, no ambito do processo
penal, ¢ admitir contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno
discernimento, voluntéria, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em
ato solene e publico, reduzido a termo, a pratica de algum fato criminoso”. NUCCI,
Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte geral: arts. 1° a 120 do Cddigo Penal.
7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 725.
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Depois, veio a Lei n. 9.034/95, hoje revogada, que dispunha sobre o crime organizado,
que previa em seu artigo 6° hipdtese de colaboragcdo espontidnea do agente que levasse ao
esclarecimento das infragdes penais e de sua autoria, resultando na reducao da pena.

A Lei n. 9.613/98, que dispde de sobre os crimes de lavagem ou ocultagdo de bens e
valores e sobre o sistema financeiro, em seu artigo 1°, § 5° prevé uma espécie de reducdo da
pena, assim como possibilita seu eventual cumprimento em regime aberto ou semiaberto,
quando houver colaboracdo espontdnea do autor do fato com as autoridades, prestando
esclarecimentos que conduzam a apuragdo das infragdes penais, a identificagdo dos autores,
coautores e participes, ou a localizagao dos bens, direitos ou valores objeto do crime.

Posteriormente, em 1999, a Lei n. 9.807'5!, que é normativo referente a organizagio e a
manutengao de programas especiais de prote¢do a vitimas e a testemunhas ameagadas, em seu
artigo 14, estabelece espécie de colaboragao que pode ser premiada pela redugdo da pena, ao
preconizar que o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigagdo
policial e o processo criminal na identificacdo dos demais coautores ou participes do crime, na
localizagdo da vitima com vida e na recuperagao total ou parcial do produto do crime, no caso
de condenagdo, tera pena reduzida de um a dois tercos.

Segue a Lei de Drogas, Lei n. 11.343/2006, que em seu artigo 41 igualmente prevé a
colaboragdo voluntaria que pode ser premiada, quando o indiciado ou acusado colaborar
voluntariamente com a investigag@o policial e o processo criminal na identificacdo dos demais
coautores ou participes do crime e na recuperacao total ou parcial do produto do crime. Nesse
caso, em havendo condenagdo, tera o réu confesso sua pena reduzida de um a dois tergos.

Depois, um passo muito importante da justica negociada foi edicdo da Lei n.

12.850/2013, a Lei das Organizagdes Criminosas (LOCRIM), destinada a assegurar efetividade

1310 artigo 13 da Lei n. 9.807/99 previu a possibilidade do perddo judicial e da extin¢o da

punibilidade do crime para os agentes que colaborassem de forma efetiva e voluntaria com
a investigacdo e o processo criminal. A concessdo da benesse esta condicionada a obtencao
de um dos resultados previstos nos incisos I a I1I: 1) a identificagdo dos demais coautores e
participes da a¢do criminosa, ii) a localizagdo da vitima com sua integridade fisica
preservada, iii) a recuperacao total ou parcial do produto do crime. BRASIL. Lei n. 9.807,
de 13 de julho de 1999. Estabelece normas para a organizagdo e¢ a manutencdo de
programas especiais de prote¢do a vitimas e a testemunhas ameacgadas, institui o Programa
Federal de Assisténcia a Vitimas e a Testemunhas Ameagadas e dispde sobre a protegdo de
acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboragdao a
investigacdo policial e ao processo criminal. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/
ccivil 03/leis/19807.htm. Acesso em: 15 mar. 2024.
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na investigacio da criminalidade organizada'>?

, que em seu artigo 3° I, determina que em
qualquer fase da persecucdo penal sera permitida, como meio de obtencdo de prova, a
colaboragdo premiada.

Aqui foi estabelecida a possibilidade do acordo de colaboragdo premiada, autorizando
o Orgdo acusatorio amplitude no poder negocial em troca da colaboragdo, existindo a
possibilidade de negociar com o colaborador a imunidade processual'>.

Contrariamente aos institutos estabelecidos pela Lei n. 9.099/95, os acordos de
colaboragdo premiada ampliaram os horizontes da justica penal negociada, haja vista que

autorizaram a troca de “vantagens reciprocas”!'>*

entre a acusacgdo e a defesa, visando por parte
da acusacdo a reduc¢do da criminalidade e da impunidade e, por parte da defesa, a obtencao de
beneficio de reducao da pena ou, ainda, de concessao do perdao judicial.

Contudo, a justica penal negociada ganhou relevo em 2017, quando o Conselho
Nacional do Ministério Publico (CNMP) regulamentou o acordo de ndo persecucdao penal,
possibilitando que o Ministério Publico deixasse de ofertar a denuncia desde que presentes os
requisitos relacionados na Resolugdio CNMP n. 181/2017'%. A questdo, porém, dividiu opinides
a respeito da possibilidade e legalidade da medida, principalmente por inexistir previsao legal
para tanto.

Contudo, a celeuma causada pela Resolugdo CNMP n. 181/2017 foi superada com o
advento da Lein. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que alterou o Cdodigo de Processo Penal para
positivar em nosso ordenamento juridico o acordo de ndo persecucao penal (artigo 28-A do
CPP), colocando fim as discussdes quanto a eventual violagao do principio da legalidade.

Percebe-se que o caminho normativo historicamente tracado até o presente momento
revela um movimento claro de fortalecimento do sistema de justica penal negociada no Brasil,
forma de solucao de conflitos na seara penal que reduz o encarceramento e possibilita a

diminui¢do da populagdo carceraria brasileira, que conta hoje com mais de novecentos mil

152 ROMERO, Eneas. A colaboragdo premiada. /n: AMBOS, Kai; ROMERO, Eneas (coord.).
Crime organizado: analise da Lei n. 12.850/2013. Sao Paulo: Marcial Pons, 2017. p. 255
De acordo com o § 6° do artigo 4° da Lei n. 12.850/2013, o juiz ndo participard das
negociagdes realizadas entre as partes para a formalizagdo do acordo de colaboragao.
BRASIL. Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organizacdo criminosa e dispoe
sobre a investigacao criminal, os meios de obtencao da prova, infragdes penais correlatas e
o procedimento criminal; [...]. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/
_ato2011-2014/2013/1e1/112850.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.
134 ROMERO, Eneas. A colaboragdo premiada., cit., p. 257.
155 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Publico. Resolucdo n. 181/2017. CNMP, 2017.
Disponivel em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resoluo-181-1.pdf.
Acesso em: 15 mar. 2024.
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presos. E uma forma, portanto, alternativa a prisao e que atende ao principio constitucional da

fraternidade.

3.4 DOS CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO

Os Juizados Especiais criminais possuem competéncia estabelecida de acordo com a
natureza do delito, ou seja, sdo competentes para processar ¢ julgar os delitos de menor
potencial ofensivo.

A Lei n. 9.099/95, em seu artigo 61, define as infra¢cdes penais de menor potencial
ofensivo como as contravengdes penais € crimes em que a pena maxima cominada ndo seja
superior a dois anos, cumulada ou nio com multa'>S,

Assim, todas as contravengdes penais, independentemente da quantidade de pena
cominada em abstrato, serdo submetidas a apreciacdo do Juizado Especial, assim como os
crimes, apenados com deten¢do ou com reclusdo, cuja pena maxima nao ultrapasse dois anos.

O processo no Juizado Especial criminal deverd se orientar pelos critérios da

157

oralidade”’, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre

que possivel a conciliagio ou a transagio'®,

156 pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly explicam: “A competéncia é, pois, a medida
da jurisdi¢do, dentro de certos parametros fixados por lei, tais como: em razido da matéria;
em razao do local, da prerrogativa de fungdo e outras causas que serdo vistas mais a frente.
Relativamente aos Juizados Especiais, o critério primeiro de fixagdo da competéncia se da —
a toda evidéncia — em razdo da natureza do delito, ou seja, as infracdes penais de menor
potencial ofensivo”. DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Teoria e
pratica dos Juizados Especiais Criminais. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 26.
Conforme ensinam Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araujo Cintra e Candido
Rangel Dinamarco, o método da oralidade ndo se incompatibiliza com algumas formas de
manifestacdo escrita, segundo o principio da documentagao dos atos. DINAMARCO,
Candido Rangel; ARAUIJO CINTRA, Antonio Carlos de; GRINOVER, Ada Pellegrini.
Teoria geral do processo. Sao Paulo: Malheiros, 1998. p. 289-290.

Segundo Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly: “No seu art. 62, a Lei n.
9.099/95 especifica regras norteadoras nas quais teve inspira¢do, a saber: oralidade,
informalidade, economia processual e celeridade, dando especial énfase a reparagdo do
dano causado e alternativas eficazes para a substituicao das penas privativas de liberdade,
tdo largamente aplicadas, com tendéncia para as modernas teorias de descriminalizagdo e
restrita tutela Estatal nas relacdes humanas, em nitida reagdo a um direito penal
excessivamente intervencionista (que pune, as vezes com extremo rigor, infragdes que
deveriam ser apreciadas no ambito meramente administrativo), emocional, ja que editado
ao sabor de acontecimentos emergentes, porém isolados, e simbolico, j& que ndo
corresponde a efetiva concretizagdo de um minimo anseio de paz social”’. DEMERCIAN,
Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Teoria e pratica dos Juizados Especiais
Criminais, cit., p. 1.
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Para determinar a competéncia pela quantidade da pena cominada em abstrato ao delito
¢ necessario levar em considera¢do ndo a pena-base prevista para o crime, mas também as
causas genéricas e especiais de aumento ou de diminui¢ao da pena estabelecidas nas Partes
Geral e Especial do Codigo Penal. As agravantes e as atenuantes, por outro lado, devem ser
desconsideradas, pois ndo possuem o conddo de elevar a pena acima do maximo ou reduzir
abaixo do minimo legal'>’.

O artigo 61 da Lei n. 9.099/95 nao faz distingao em relacao aos procedimentos especiais
previstos em outros dispositivos legais, de maneira que os delitos que tenham previsao de
processamento mediante procedimentos especiais, como os crimes contra a propriedade
imaterial, podem ser objeto de transacdo penal ou mesmo de oferta de suspensdo condicional
do processo, desde que se enquadrem na defini¢do de infragdo penal de menor potencial
ofensivo com base na pena cominada.

Todavia, ainda que os crimes com procedimentos especiais comportem a aplicagdo das
medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 9.099/95, tais crimes, se foram objeto de agdo
penal, devem seguir o procedimento especial original no lugar do rito sumarissimo, haja vista
que muitos desses delitos demandam atos processuais proprios e especificos, incompativeis
com o rito célere imposto pelo Juizado Especial'’.

Prosseguindo, a Lei dos Juizados Especiais inovou o ordenamento juridico trazendo a
transacdo penal, instituto despenalizador decorrente da justica penal negociada, mitigando a
regra da obrigatoriedade da agdo penal e permitindo a aplicagdo imediata da pena por acordo
celebrado com o Ministério Publico, titular do jus puniendi. Inovou, ainda, ao prever a
suspensdo condicional do processo, mitigando também o principio da indisponibilidade da agdo

penal.

159 DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Teoria e pratica dos Juizados
Especiais Criminais, p. 27.

“Contudo, surge da atual redagao do art. 61 uma nova questao acerca de qual procedimento
deve ser seguido para esses delitos: o rito sumarissimo da Lei n. 9.099/95, porque agora
sao considerados de menor potencial ofensivo, ou o seu procedimento especial originario.
A melhor solugdo é que o processo desses crimes, continue a seguir o procedimento
especial, uma vez que muitas destas infracdes penais exigem atos processuais proprios,
incompativeis com o rito sumarissimo (como p. ex. os crimes contra a propriedade imaterial
e a necessidade de se realizar uma busca e apreensdo, € uma pericia para a sua
comprovag¢do). Ademais, parece-nos que o texto atual do art. 61 apenas pretendeu estender
a transacdo penal aos delitos apenados no maximo com dois anos, indiferente ao rito
processual.”” DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Teoria e pratica
dos Juizados Especiais Criminais. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 28-29.
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Assim, ante a ocorréncia de ilicito de competéncia do Juizado Especial criminal, sera
lavrado termo circunstanciado pela autoridade policial, com o encaminhamento do autor do fato
e da vitima ao Juizado ou tomada de termo com seus respectivos compromissos de
comparecimento. Nessa hipdtese, ndo se impora prisao em flagrante, nem se exigira fianga.

Posteriormente, designada audiéncia preliminar '°!

, onde deverdo estar presentes o
representante do Ministério Publico, o autor do fato e a vitima e, se possivel, o responsavel
civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerd sobre a possibilidade da
composi¢ao dos danos e da aceitacao da proposta de aplicagdo imediata de pena nao privativa
de liberdade.

Em havendo composi¢do dos danos civis, esta serd reduzida a escrito e homologada pelo
juizo mediante sentenca irrecorrivel, ganhando eficacia de titulo executivo judicial. Além disso,
o acordo de composi¢do civil dos danos acarreta a renlincia ao direito de queixa ou
representacdo quando se tratar de a¢do penal de iniciativa privada ou de agdo penal publica
condicionada a representa¢do do ofendido.

Por outro lado, nio sendo possivel a conciliagdo, serd dada oportunidade para o
ofendido, no caso de acdo penal publica condicionada, para o exercicio do direito de
representacdo, que serd reduzido a termo. Importante ressaltar que a lei resguarda o direito do
ofendido a ofertar a representacio em momento posterior, de modo que o ndo exercicio do
direito de representag@o na audiéncia preliminar ndo ¢ hipdtese de decadéncia ou perecimento
do direito. Entretanto, o direito de representacao deve ser exercido dentro do prazo decadencial

de seis meses, conforme o artigo 38 do Codigo de Processo Penal'6?.

161 “No juizado, designa-se a audiéncia preliminar, a qual devem comparecer o representante

do ministério publico, o suposto responsavel pela infracdo, a vitima e, se possivel, o
responsavel civil. E nesse momento que podem ser aplicados dois institutos consensuais,
ou seja, a composicdo civil e a transagdo penal. Caso ndo se obtenha éxito com essas
iniciativas, o procedimento segue, com oferecimento da pega acusatdria oral, marcando-se
data para audiéncia de instrugdo e julgamento. A partir da acusagdo formal, adota-se o
procedimento sumarissimo, previstos nos arts. 77-83. Por esse rito, aberta a audiéncia, ¢
dada a palavra para o que o defensor responda a acusagdo. Na sequéncia, o juiz se manifesta
pelo recebimento ou ndo da dentncia ou queixa. Com o recebimento, verifica-se o
cabimento da suspensdo condicional do processo, outra medida que se insere no consenso.”
LEITE, Rosemeire Ventura. Justica consensual e efetividade do processo penal. Belo
Horizonte: Del Rey, 2013. p. 151.

E decadencial o prazo de seis meses para oferecimento da representagéo ou da queixa. Tal
prazo ndo se interrompe, prorroga ou suspende, sendo contado a partir do dia em que a
vitima ou seu representante legal souberem quem foi o autor do delito.
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Nos crimes de agao penal publica incondicionada, ndo sendo caso de arquivamento, o
Ministério Publico podera propor a aplicagdo imediata da pena restritiva de direitos ou multas,

conforme sera visto no topico seguinte.

3.5 DA COMPOSICAO CIVIL DOS DANOS

A composicao dos danos civis ¢ o acerto de natureza indenizatoria realizado entre a
vitima e o autor do fato, que chegam a um consenso sobre o valor adequado ou medida
suficiente para reparar os danos materiais ou morais causados a vitima. Trata-se de hipdtese
que atende ao principio da pacificagdo social.

A composicao civil dos danos pode ser realizada mesmo ap6s o transcurso do prazo
decadencial do direito de queixa ou oferecimento de representacdo. Igualmente, pode ser
realizada para delitos ja prescritos, desde que haja consenso entre as partes'®,

Trata-se de instituto que ndo estd restrito as agdes penais privadas ou publicas
condicionadas a representagdo do ofendido, na medida em que nas agdes penais publicas
incondicionadas ndo se pode impedir que haja tratativas de natureza indenizatdria ou reparatoria
entre a vitima e o autor dos fatos. Mas, neste ultimo caso, eventual acordo havido entre as partes
ndo obsta o inicio ou o prosseguimento da persecu¢do penal pelo Ministério Publico.

No mais, a audiéncia preliminar € etapa necessaria para se discutir a possibilidade de
resolucdo do caso de forma conciliatéria, notadamente no que diz respeito a possivel
composicao dos danos civis e a aplicagdo de penas que ndo envolvam a restri¢ao da liberdade.

Se as partes concordarem em uma solugdo para os danos civis causados, esse acordo
serd registrado por escrito e homologado pelo juiz. O acordo homologado torna-se uma sentenca
irrecorrivel e pode ser executado judicialmente, ou seja, a parte prejudicada pode buscar a
execucao coercitiva do avengado no acordo se o outro lado ndo cumprir o que foi pactuado.

Em outras palavras, o acordo de composi¢ao civil dos danos, quando homologado pelo
juiz, € considerado um titulo executivo judicial. Desse modo, se uma das partes ndo cumprir o
acordo, a parte prejudicada pode buscar a execugao coercitiva deste por meio de um processo
judicial.

Além disso, se a composi¢ao civil for alcangada, hé a rentincia ao direito de apresentar

queixa ou representacao por parte da vitima, nos casos de acao penal privada ou de acdo penal

163 Nesse sentido, recorde-se que o artigo 62 da Lei n. 9.099/95 determina que o processo
perante o Juizado Especial deve se orientar pelo principio da reparagdo dos danos sofridos
pela vitima e a aplicag¢ao de pena ndo privativa de liberdade.
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plblica condicionada a representacio do ofendido!®*

, respectivamente. Isso significa que a
vitima ndo pode posteriormente entrar com a¢ao criminal contra o autor do fato, ainda que haja
o descumprimento total do pactuado no acordo.

Logo, conforme o artigo 74, paragrafo unico, da Lei dos Juizados Especiais, a
homologacdo de um acordo para composi¢do dos danos civis leva a extingdo da punibilidade
do autor do fato, que decorre da homologacao judicial do acordo de composig¢ao civil.

Conclui-se, portanto, que, ao contrdrio do que ocorre nas acdes publicas
incondicionadas, o ndo cumprimento dos termos da composi¢ao civil dos danos ndo possibilita
a continuidade da persecugdo penal, permitindo apenas a vitima que execute judicialmente os
termos do acordo firmado.

No entanto, parcela da doutrina expressa opinido critica em relagdo a essa disposi¢cao
prevista em lei, haja vista que seria mais apropriado condicionar a extingdo da punibilidade ao
efetivo cumprimento do acordo, em vez de apenas a homologagdo. Isso impediria que o suposto
autor do crime agisse de ma-fé, fazendo um acordo apenas para evitar um processo criminal,
sem a real inten¢iio de cumprir suas obrigagdes'®’.

Em que pese o exposto, o Superior Tribunal de Justica (STJ) tem admitido o

oferecimento de dentincia ou queixa em casos em que o acordo ndo for cumprido, e a

164 Para Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly: “A Lei de Juizados Especiais
relaciona como causa extintiva da punibilidade o acordo homologado para composi¢ao dos
danos civis, quando se tratar de acdo penal de iniciativa privada ou de acdo penal publica
condicionada a representagdo (art. 74, paragrafo inico). Isto ¢, a relevancia da composi¢ao
dos danos, na orbita penal, além do aspecto pedagogico e de prevengao geral, manifesta-se
na extincdo da punibilidade pela renuncia dos direitos de queixa ou representagdo,
conforme o caso: acao publica condicionada ou agao penal privada”. DEMERCIAN, Pedro
Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Teoria e pratica dos Juizados Especiais Criminais,
cit., p. 56.

Ainda de acordo com Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly: “Melhor seria, por
certo, que a Lei tivesse condicionado a extingao da punibilidade ndo a homologac¢do do
acordo, mas ao seu efetivo cumprimento, evitando-se ma-fé¢ do suposto autor do fato no
momento da realizagdo da composic¢ao, com o fim precipuo de se eximir de virtual processo
criminal. No entanto, ndo foi esse o desejo do legislador. A simples composi¢do dos danos,
homologada judicialmente, j4 acarreta a extingao da punibilidade independentemente do
adimplemento ou ndo da obrigagdo assumida. Restando, dessa forma, ao ofendido, na
hipdtese de descumprimento da obrigacgdo, buscar, no juizo civel, a execugao do titulo que
se formou. Pela nova sistematica, portanto, a homologagdo do acordo civel na audiéncia
preliminar de conciliacao acarretard a renuncia ao direito de queixa ou representacdo. Nao
¢ possivel, nessa ordem de ideias, condicionar-se a extingdo da punibilidade ao
cumprimento do acordo quanto a reparagao dos danos, porque subverteria o comando legal,
que ¢ bastante claro”. DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Teoria e
pratica dos Juizados Especiais Criminais, cit., p. 56.
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homologagdo do acordo ter sido condicionada ao cumprimento das obrigagdes acordadas'®®.
Isso porque nessas hipoteses a homologacdo do acordo ¢ diferida no tempo, concretizando-se
somente com o cumprimento da avenca, momento em que ha a homologagado de seus termos e
a concomitante extingao da punibilidade.

Por outro lado, se ndo for possivel chegar a um acordo durante a audiéncia preliminar,
em casos de a¢do penal publica condicionada a representacdo, a vitima tera a oportunidade de
exercer seu direito de representacao, seja na propria audiéncia ou dentro do prazo estabelecido

pelo artigo 38 do Codigo de Processo Penal.

3.6 DA TRANSACAO PENAL

Conforme ja assinalado, uma das fungdes institucionais do Ministério Publico, nos
moldes do estabelecido na Constituicdo Federal brasileira, ¢ exercer a agdo penal publica
incondicionada. O Ministério Publico, portanto, tem o poder e o dever de promover a agdo penal
em casos criminais sem depender da vontade da vitima ou de qualquer outra condigdo
especifica. Essa ¢ uma caracteristica da acao penal publica incondicionada.

A acdo penal publica incondicionada ¢ regida pelo principio da obrigatoriedade, de
modo que o Ministério Publico ¢ compelido a promover a agdo penal quando existirem
elementos suficientes que indiquem a pratica de um crime, independentemente da vontade da

vitima ou de qualquer outra consideracdo de conveniéncia'¢’

. A decisdo de iniciar a agao penal
¢ baseada na andlise dos fatos e na aplicagdo da lei.

Isso contrasta com a acdo penal de natureza privada, na qual a vitima ou seu
representante legal tém a prerrogativa de decidir se deseja ou nao iniciar o processo criminal

contra o acusado. Nesse caso, a agao penal depende da vontade da parte que sofreu o dano.

1% HC 37.066/SP, STJ, 5 Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 19.10.2004, DJ 16.11.2004,
p. 310; 5% Turma, HC 24.624/SP, Ministro Gilson Dipp, j. 04.11.2003, DJ 09.12.2003, p.
301; 5* Turma, REsp 755.868/RJ, Ministra Laurita Vaz, j. 14.11.2006, DJ 11.12.2006, p.
413; 5* Turma, RHC 11.350/SP, Ministro Gilson Dipp, j. 28.06.2001, DJ 27.08.2001, p.
355, RT 795/548.

Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly ensinam: “Como ja assinalamos
anteriormente dentre as fungdes institucionais do Ministério Publico estd a de exercer,
privativamente, a agdo penal publica incondicionada (CF, art. 129, I). Trata-se, na verdade,
de um poder-dever do 6rgdo Ministerial pautado na obrigatoriedade ou legalidade, em
contraposicao ao principio da oportunidade ou conveniéncia que norteia a acao penal de
natureza privada”. DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Teoria e
pratica dos Juizados Especiais Criminais, cit., p. 61.
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Nesse diapasao, importante destacar que os Juizados Especiais Criminais foram criados
para lidar com infra¢des penais consideradas de menor gravidade, e o artigo 76 da Lei n.
9.099/95 estabelece a possibilidade de transagdo penal em determinadas circunstancias, de
forma a mitigar o principio da obrigatoriedade da agdo penal'®®.

Assim, o Ministério Publico pode propor a aplicacdo imediata de uma pena restritiva de
direitos ou multa, desde que haja representacdo da vitima ou no caso de crimes de a¢do penal
publica incondicionada.

1169

A transacao penal ®”, ou aplica¢dao imediata da pena, ¢ modalidade de acordo entabulado

entre o Ministério Publico e o autor do fato'”°

, ém que sao propostas san¢des ndo privativas de
liberdade, como restri¢des de direitos e multa, para fins de extingdo da punibilidade ao autor do
ilicito e arquivamento do procedimento investigatorio.

O processo de transagcdo penal comeca na audiéncia preliminar, na qual o Ministério
Publico propde uma sanc¢ao ndo privativa de liberdade ao suposto autor do fato. Essa proposta
¢ discutida informalmente com o autor do fato, ou seja, a pessoa suspeita de cometer a infracao.
O objetivo € chegar a um acordo que satisfaga ambas as partes, constituindo assim uma
transagdo ou um negodcio penal.

A transagdo penal precisa ser submetida ao controle jurisdicional, isto ¢, a andlise e
homologacdo pelo Juiz de Direito. O juiz avalia se os termos da transacdo sao adequados e se

estdo de acordo com a lei. Se o juiz homologar a transagdo, ela terd efeito legal, e o suposto

autor do fato cumpriré as obrigagdes acordadas em vez de enfrentar um processo penal formal.

168 Segundo Afranio da Silva Jardim, o Ministério Publico exerce a acdo penal ao oferecer
proposta de aplicacdao de pena nao privativa da liberdade, ainda que de maneira informal.
JARDIM, Afranio da Silva. Os principios da obrigatoriedade e da indisponibilidade nos
Juizados Especiais Criminais. Boletim do Instituto Brasileiro de Ciéncias Criminais,
04;(48), nov. 1996.

Grinover, Gomes Filho, Fernandes e Gomes ensinam que a transagao penal se assemelha
ao nolo contedere estadunidense, afastando-se do plea bargaining, haja vista a auséncia de
reconhecimento da culpabilidade penal por parte do infrator. GRINOVER, Ada Pellegrini;
GOMES FILHO, Antonio Magalhdes; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES, Luiz
Flavio. Juizados Especiais: comentarios a Lei n. 9.099/95, de 26.09.1995. 2. ed. rev., atual.
e aum. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 33.

De acordo com Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly: “Em outras palavras, o
consenso implica necessariamente a convergéncia de vontades: de um lado, o Ministério
Publico deixa de exercer o poder-dever de instaurar a agdo penal (com a exclusao do
processo); e, de outro, o autor do fato aceita submeter-se a uma multa ou a algumas regras
de conduta, que, uma vez adimplidas, motivardo a extingdo da punibilidade”.
DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Teoria e pratica dos Juizados
Especiais Criminais, cit., p. 69.
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A sentenga que homologa a transacdo penal ndo possui natureza condenatdria e tampouco
absolutoria, haja vista que ndo ha instrugdo processual e tampouco apreciagao.

A transacao penal, uma vez celebrada, ndo consta da folha de antecedentes criminais,
salvo para fins de observagdo do prazo de cinco anos para concessdo de novo beneficio!’!.
Assim, a decisdo judicial homologatéria!’? que encerra o conflito de acordo com a vontade das
partes ndo constara do registro criminal e ndo gera reincidéncia.

Esse procedimento, decorrente da aplicagdo imediata da pena, visa impingir celeridade
a resolucdo de crimes de menor potencial ofensivo, reduzindo a carga de trabalho do sistema
Judicidrio e permitindo uma resposta mais rapida e proporcional para infragdes de menor
gravidade, sem a necessidade de um processo penal completo. No entanto, ¢ importante
observar que a transa¢ao penal tem limitacdes legais € nao se aplica a todos os tipos de infragdes
penais, conforme ja explicado.

Observe-se, por outro lado, que a ndo homologacdo judicial da transag¢do pelo juiz
somente poderd ocorrer se constatada a presenca dos impedimentos legais previstos no artigo
76, § 2°, da Lei n. 9.099/95.

O primeiro impeditivo da transagdo penal ¢ o fato de o autor da infragdo ja ter sido
condenado por sentenga definitiva por um crime que resultou em pena privativa de liberdade. Isso
significa que a transagao penal ndo se aplica a pessoas com histdrico de condenagdes desse tipo.

O segundo impeditivo da transacdo penal consiste no fato de o agente ja ter se
beneficiado, nos ultimos cinco anos, da aplicagdo de pena restritiva de direitos ou multa nos
termos da mesma lei. Isso evita que idéntica pessoa seja beneficiada por varias transagdes

penais em um curto periodo.

7l De acordo com o artigo 76, §§ 4° e 6°, da Lei n. 9.099/95. BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de
setembro de 1995. Dispde sobre os Juizados Especiais Civeis e Criminais ¢ da outras
providéncias. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/19099.htm.
Acesso em: 15 mar. 2024.

Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly asseveram: “De fato, se a medida
cumulada com a proposta do Promotor de Justica, submetida a transagdo e posterior
homologac¢ao judicial, for considerada san¢dao penal em sentido estrito, hd que se buscar
como razoavel critério de interpretacao, alguma forma de equiparacao da indigitada
proposta a dentncia, como meio de se assegurar uma forma especialissima de procedimento
legal e o consequente resguardo do due process of law. A sentengca homologatoria dessa
transagdo tera, nessa ordem de ideias, natureza condenatoria, servindo como titulo
executivo. E mais: sera mesmo conveniente que na proposta e, posteriormente, na propria
transacdo, venha indicada a virtual capitulagdo delitiva a ser dada pelo Ministério Publico,
para que o suspeito possa tecer um juizo de prelibacdo quanto a viabilidade de sua
aceitacdo”. DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Teoria e pratica dos
Juizados Especiais Criminais, cit., p. 66.
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Por derradeiro, o terceiro fato impeditivo envolve a andlise dos antecedentes criminais,
conduta social, personalidade do agente, bem como os motivos e circunstancias do crime. O
juiz deve avaliar se a medida da transacao penal ¢ necessaria e suficiente com base nessas
consideragdes. Se, com espeque nessa analise, o juiz considerar que a transagdo penal ndo €
apropriada, ele pode recusé-la.

Desse modo, a transac¢ao penal implica um acordo de vontades, no qual o 6rgao acusador
concorda em ndo instaurar a acdo penal, enquanto o suposto autor do fato concorda em abdicar
do direito ao processo e¢ de todas as garantias decorrentes desse direito. E um acordo de
concessdes reciprocas!”, no qual as partes concordam em renunciar a certos direitos e
procedimentos legais em troca de uma resolugio mais rapida e menos gravosa para o caso'’?.

Quando uma pessoa aceita uma transagdao penal e cumpre as condigdes acordadas, o
processo ¢ encerrado e a infragdo nao resulta em uma condenagao penal. No entanto, se o acordo
ndo for cumprido, o procedimento adequado, conforme mencionado, envolvera o retorno do
prosseguimento do feito, com o oferecimento de dentincia e o inicio do processo penal.

Assim, caso haja descumprimento do acordado, a parte final do artigo 72 da Lei n.
9.099/95 proibe a conversao direta das medidas restritivas de direitos em pena privativa de
liberdade. Por essa razdo, em caso de descumprimento do pactuado na transacdo penal, o
procedimento adequado ¢ o retorno do processo para apreciacdo judicial e, eventualmente, a
aplicacdo de uma pena privativa de liberdade somente ap6s o devido e regular tramite do
processo penal.

Dessa forma, ao contrario do que ocorre nos casos de ndo cumprimento da composicao
civil dos danos, que ¢ titulo executivo passivel de ser exigido, ndo ha previsdo semelhante a

execugdo forgada das medidas pactuadas na transacao penal, uma vez que seu ndo cumprimento

173 A época da entrada em vigor da transa¢do penal, por exemplo, Grinover, Gomes Filho,
Scarance Fernandes e Gomes lecionavam que “permitir que ao Ministério Publico (ou ao
acusador privado) que deixe de formular a proposta de transacdo penal, na hipotese de
presenca dos requisitos do § 2°, do art. 76, poderia redundar em odiosa discriminagdo, a
ferir o principio da isonomia e a reaproximar a atuagdo do acusador que assim se pautasse
ao principio da oportunidade pura, o que ndo foi colhido pela lei”. GRINOVER, Ada
Pellegrini;, GOMES FILHO, Antonio Magalhdes; FERNANDES, Antonio Scarance;
GOMES, Luiz Flavio. Juizados Especiais, cit., p. 131.

Conforme Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly: “Ressaltamos, uma vez mais,
que a transa¢do implica num acordo com concessdes reciprocas: o Promotor de Justica,
com o pagamento de uma multa ou restricao de direitos, abre mao do poder de instaurar a
acdo penal e o suposto autor do fato abdica do seu direito ao processo e todas as garantias
dai decorrentes. Como ¢ intuitivo, nao pode o dominus litis transacionar a pena, pois ele
ndo detém esse poder de aplicar a sangdo”. DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY,
Jorge Assaf. Teoria e pratica dos Juizados Especiais Criminais, cit., p. 71.
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implica o retorno do andamento do procedimento penal, normalmente com o oferecimento de
dentincia por parte do 6rgdo acusatorio.

A transagdo penal nos Juizados Especiais Criminais funciona, dessa maneira, mediante
concessoes reciprocas e na aplicagdo de medidas ndo privativas de liberdade como substitutivo
a abertura de um processo penal completo.

E, uma vez concedido o beneficio, 0 mesmo individuo ndo podera fazer novo uso de tal

benesse dentro de cinco anos!”’.

3.7 DA SUSPENSAO CONDICIONAL DO PROCESSO

A suspensao condicional do processo estd prevista no artigo 89 da Lei dos Juizados
Especiais, que estipula que, nos crimes em que a pena minima cominada for igual ou inferior a
um ano, o Ministério Publico, ao oferecer a dentincia, podera propor a suspensdo do processo,
por dois a quatro anos, desde que o acusado ndo esteja sendo processado ou nao tenha sido
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensao
condicional da pena estabelecidos no artigo 77 do Codigo Penal.

O instituto da suspensdo condicional do processo ¢ uma medida adotada no inicio da
acdo penal'’®, de natureza consensual, envolvendo acordo entre as partes, ou seja, a acusagio e
a defesa, com a subsequente apreciagao pelo juiz, sendo tal acordo necessario para que haja a
suspensao do processo pelo magistrado.

Para que a suspensao seja proposta, ¢ preciso o atendimento de determinados requisitos
previstos em lei, notadamente com a observancia de critérios como a natureza do crime, a
auséncia de reincidéncia e a pena minima cominada ao delito.

A proposta de suspensdo condicional do processo geralmente ¢ formulada no limiar do
processo penal, em conjunto com o oferecimento da peca acusatoria. E o juiz, ao receber a
dentuncia, pode suspender o processo por um periodo de prova, durante o qual o acusado deve
cumprir determinadas condigdes, como nao cometer novos delitos ou prestar servigos a

comunidade.

175 Consoante o teor do artigo 76, § 4°, da Lei n. 9.099/95.

176 Para Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly: “Pelo sistema ora adotado, no limiar
da acdo penal, o o6rgdo titular da acao penal, valendo-se de critérios de discricionariedade
controlada (com o mesmo carater ja abordado anteriormente), ao oferecer a denincia —
presentes determinados requisitos — poderd propor a suspensao condicional do processo
(art. 89)”. DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Teoria e pratica dos
Juizados Especiais Criminais, cit., p. 117.
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Ademais, a jurisprudéncia do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de permitir que condi¢des diversas daquelas previstas em lei possam ser estabelecidas
na suspensio condicional do processo, tanto pelo Ministério Publico quanto pelo magistrado'”’.
Se o acusado cumprir todas as condigdes impostas durante o periodo de prova, extinguir-

se-4 a punibilidade do agente e o processo serd arquivado!”

. O réu ndo terd uma condenagao
registrada em seu histdrico criminal, de modo que o feito ndo constard como maus antecedentes
e tampouco gerara reincidéncia. Por outro lado, se ele ndo cumprir as condigdes estabelecidas,
o processo devera ser retomado em seu curso regular, € a acdo penal prosseguird até final
decisdo condenatoria ou absolutoria.

Na suspensao condicional do processo, o acusado, diante da perspectiva de extingdo do
conflito penal, renuncia a direitos e garantias fundamentais. O Estado acusador, por sua vez,
renuncia ao prosseguimento da acdo penal, sendo que ambas as partes optam pela negociagao
de um acordo, afastando-se a solugdo processual conflituosa'”.

Assim, a suspensdo condicional do processo ¢ medida que visa dar ao acusado a

oportunidade de suspender o curso do processo e evitar uma possivel condenagdo criminal'®’,

desde que cumpra certas obrigagdes e condutas durante um periodo determinado. Isso contribui

177" Segundo o Supremo Tribunal Federal: “nio ha qualquer ilegalidade no fato do membro do
Ministério Publico sugerir condi¢des diversas das previstas no rol do § 1° na proposta de
suspensao condicional, condi¢des estas que podem ser aceitas pelo réu, com o aval do juiz
competente”, desde que essas condi¢des nao sejam abusivas ou ilegais. STF, 2* Turma,
Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 179.464, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski,
DJ 03.03.2020.

Karam argumenta que: “A anunciada negociagao longe esta de se inspirar, como seria da
esséncia de qualquer modelo contratual, na autonomia e igualdade entre as partes. [...] Mais
do que isso, a suposta negociagdo, na realidade, se resulta a acao de persuadir aquele réu,
substancialmente inferiorizado diante do Ministério Publico, a renunciar a seu direito de
exercitar plenamente as garantias advindas da clausula fundamental do devido processo
legal, para, desde logo, receber uma pena ‘vendida’ como mais vantajosa ou mais
indulgente, sempre estara satisfazendo a pretensao do Estado de fazer valer seu poder de
punir”. Cf. KARAM, Maria Lucia. Juizados Especiais Criminais, cit., p. 39-40.
GOMES, Luiz Flavio. Suspensao condicional do processo: o novo modelo consensual de
justica criminal: Lei n. 9.099, de 26.9.95. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 51.
Conforme ensinam Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly: “Por outro lado,
conquanto a suspensdo venha acompanhada de algumas restri¢cdes de direitos, parte-se do
pressuposto de que o autor do fato continua acobertado pela presuncio de inocéncia, até
porque, expirado o periodo de prova, extingue-se a punibilidade (art. 89, § 5°), sem que
remanesgam efeitos secundarios, como, v.g., a reincidéncia, os maus antecedentes etc.”.
DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Teoria e pratica dos Juizados
Especiais Criminais, cit., p. 118.
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para desafogar o sistema judicial, especialmente em casos de menor gravidade, e permite que a
justica seja aplicada de forma mais eficiente.

Para que seja admissivel a proposta de suspensao condicional do processo, a pena
minima cominada ao delito objeto de apuracao deve ser igual ou inferior a um ano, sendo que
eventual existéncia de causas de aumento de pena pode inviabilizar a concessdo da benesse.

Assim, o tratamento a ser dispensado na hipotese de suspensdo condicional do processo
¢ oposto aquele previsto para a transacao penal. Aqui, o que se deve perquirir ¢ a pena minima
cominada em abstrato para o delito, sendo que eventuais causas de aumento impedem a
aplicacio da prerrogativa legal'®!.

De igual maneira, serd incabivel a proposta de suspensao condicional em caso de crime
continuado quando o acréscimo decorrente da continuagdo elevar a pena acima do limite
minimo de um ano.

Neste sentido, a Stimula 723'82 do Pretério Excelso determina que nio se admite a
suspensdo condicional do processo por crime continuado se a soma da pena minima da infragdo
mais grave com o aumento minimo de um sexto resultar em montante superior a um ano.

O Superior Tribunal de Justica possui semelhante entendimento, espelhado em sua
Stimula 243'%, que determina nio ser aplicavel a suspensdo condicional do processo quando o
somatorio das penas, nos casos das infragdes penais cometidas em concurso material, concurso

formal ou em continuidade delitiva, ultrapassar o limite de um ano.

De outra banda, a Sumula 337'% do Superior Tribunal de Justica diz ser cabivel a
suspensdo condicional do processo na desclassificacdo do crime e na procedéncia parcial da
pretensdo punitiva, de modo que, nessas hipoteses, caso a nova pena possibilite a proposicao
da suspensdo condicional do processo, deve ser concedida vista dos autos ao Ministério Publico
para fins de oportunizar o oferecimento da proposta.

A jurisprudéncia também consolidou posi¢ao no sentido de que a suspensao condicional

do processo penal nao ¢ aplicavel aos crimes cometidos em concurso material ou crime formal,

181 MALULY, Jorge Assaf. A suspensio condicional do processo e a tentativa. Boletim do

Instituto Brasileiro de Ciéncias Criminais, Sao Paulo, v. 40, n. 3, abr. 1996. p. 27-28.

182 STF, Stimula 723. Publicada em 12.12.2003.

183 <O beneficio da suspensio do processo ndo ¢ aplicavel em relacdo as infracdes penais
cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena
minima cominada, seja pelo somatorio, seja pela incidéncia da major ante, ultrapassar o
limite de um (01) ano. ” STJ, Sumula 234. DJe 05.02.2001.

184 QTJ, Stimula 337. Publicada em 16.05.2007.



89

na hipétese de a soma das penas minimas referentes a cada delito cominadas ser superior ao
limite de um ano.

Em idéntico sentido, as circunstancias agravantes ou atenuantes devem ser computadas
quando da andlise do cabimento da suspensao condicional do processo, bem como as causas
especiais de aumento e diminuicdo da pena, de maneira que, se a pena minima resultante
ultrapassar o montante de um ano, com o computo da agravante, atenuante, causa de aumento
ou diminui¢io da pena, ndo sera possivel a concessdo do beneficio!®’.

Importante recordar que a suspensao condicional do processo nao sera admitida se o
denunciado estiver sendo processado ou nio tiver sido condenado por outro crime doloso'®®.
No entanto, destaque-se que essa restri¢ao se aplica apenas aos casos de crimes dolosos, ou
seja, crimes em que ha a intengdo de cometer a infragdo. Processos por crimes culposos ou por
contravengdes penais ndo impedem a aplicagao da suspensao condicional do processo.

Além disso, para a concessdo da suspensdo condicional do processo'®’ devem ser

analisadas as circunstancias do artigo 77 do Codigo Penal, com a verificagdo da culpabilidade,

185 pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly explicam que: “No instituto da suspensio
condicional do processo a situagdo ¢ de antinomia. O legislador estabeleceu como requisito
objetivo uma pena minima nao superior a 01 (um) ano e nao se pode negar que a agravante,
em principio, devera elevar a pena acima do minimo previsto na Lei Especial e, como
consequéncia, nao ha razao para que ela seja desconsiderada no momento da perquiri¢ao
da viabilidade da proposta. Em suma, para efeito de concessdo ou ndo da suspensio
condicional do processo devem ser consideradas as circunstancias agravantes genéricas,
assim como as causas especiais de aumento e diminui¢do, ndo se mostrando adequada a
analogia que se pretende com a prescricdo, em face da antinomia existente entre os dois
institutos, ou seja: na prescri¢ao a pena a ser considerada ¢ a maxima cominada em abstrato
(ou aquela ja definida concretamente); na suspensao do processo o critério a ser obedecido
¢ o da pena minima para o crime capitulado”. DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY,
Jorge Assaf. Teoria e pratica dos Juizados Especiais Criminais, cit., p. 122.

Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly esclarecem que: “Tem-se argumentado
que o dispositivo ¢ inconstitucional por ferir o principio do estado de inocéncia. Nao nos
parece correta tal asser¢dao. Note-se que a medida que ora se perscruta tem por objetivo, nao
a antecipacdo da pena, mas evitar um processo penal nem sempre necessario. A adog¢ao
dessa circunstancia impeditiva da suspensdo prende-se, num primeiro momento, a uma
razao de politica criminal, ndo permitindo colocar na tabula rasa dois acusados em situac¢des
diversas, ja que, em face daquele que esta sendo processado, pelo menos paira algum
indicio idoneo do cometimento de uma infragdo penal”. DEMERCIAN, Pedro Henrique;
MALULY, Jorge Assaf. Teoria e pratica dos Juizados Especiais Criminais, cit., p. 124.
O cabimento da suspensdo condicional do processo ndo afasta a possibilidade de que o
imputado opte pela celebracdo do acordo de ndo persecucdo penal, caso entenda ser esse
mais benéfico. VASCONCELLOS, Vinicius. Acordo de nao persecucdo penal. Sdo
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. p. 72.
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dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente e dos motivos e circunstancias
do crime.

E, tal como ocorre nos demais institutos da justica penal negociada, a proposta de
suspensao condicional do processo deve ser formulada pelo Ministério Publico com base em
critérios legais e preestabelecidos, como a pena cominada ao crime. Todavia, ndo se pode negar
uma parcela de discricionariedade concedida ao 6rgdo acusador no momento da andlise do
cabimento do beneficio, pois cada caso concreto pode apresentar particularidades que
justifiquem a concessao da suspensao do processo ou recomendem o prosseguimento da agao
penal.

Assim, em outras palavras, a avaliagdo do Ministério Publico para propor a suspensio
condicional do processo deve levar em consideragdo nao apenas critérios abstratos, mas
também as circunstancias individuais do caso concreto. Isso ¢ importante para garantir que a
justica seja aplicada de forma adequada e que sejam consideradas as peculiaridades de cada
situagao.

A discricionariedade do Ministério Publico deve ser exercida de maneira equilibrada,
levando em conta tanto as regras estabelecidas pela lei quanto as nuances e particularidades do
caso em analise!®®. Isso permite maior flexibilidade e adequacdo da justica as diferentes
situacdes que possam surgir.

Além disso, os beneficios da justica penal negociada na acdo penal publica devem ser
ofertados exclusivamente pelo representante do Ministério Piblico, ndo podendo o magistrado
se sobrepor a vontade do 6rgao ministerial e formular a proposta de transa¢ao ou de suspensao
condicional do processo'®. Nesse caso, em havendo discordancia do magistrado em relagdo a

recusa do oferecimento do beneficio por parte do Ministério Publico, os autos devem ser

188 Ppedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly assim lecionam: “Por outro lado, os
motivos apresentados pelo promotor de Justica com a negativa da proposta ndo podem se
prender a critérios exclusivamente abstratos, s6 deferidos ao legislador. A eleicao
puramente objetiva de determinados crimes ndo passiveis de suspensdo condicional do
processo cria mais uma regra limitante ao restrito poder discriciondrio atribuido ao
Ministério Publico, além daquelas ja legalmente estabelecidas (art. 89, caput, da Lei
Federal n. 9.099/95), o que nao ¢ desejavel. Em outros termos, o juizo restritivo tragado
pelo dominus litis nao pode estar vinculado a critérios abstratos, mas, ao reverso, aferir as
peculiaridades e circunstancias do caso concreto”. DEMERCIAN, Pedro Henrique;
MALULY, Jorge Assaf. Teoria e pratica dos Juizados Especiais Criminais, cit., p. 128.
Aqui se manifesta com clareza a mitigagao do principio da indisponibilidade da acao penal,
destacando a chamada discricionariedade controlada. GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas
tendéncias do direito processual. Sao Paulo: Forense Universitaria, 1990. p. 404-405.
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encaminhados ao 6rgio revisional do Parquet'®°, a quem competira a tltima palavra sobre o
oferecimento ou nio do beneficio'”!.

A suspensao condicional do processo, assim como a transa¢ao penal, segundo parcela
significativa da doutrina, sdo institutos de aplicacdo exclusiva nas agdes penais publicas, posto
que a agdo penal privada tem natureza dispositiva, com a possibilidade de rentincia ao direito
de queixa e conciliagdo com o autor da infragdo. Portanto, para parcela da doutrina a suspensao
condicional do processo ndo teria aplicagdo nesses casos, que pressupdem a mitigacdo da
indisponibilidade da a¢do penal publica'®.

No entanto, a jurisprudéncia dos tribunais superiores entende que, por analogia in
bonam partem, ¢ possivel a aplicacdo da transagdo e da suspensdo condicional a a¢do penal
privada, com o querelante sendo legitimado para sua respectiva propositura.

Assim, a legitimidade para formular a proposta ¢ do ofendido, e o siléncio do querelante
ndo constitui Obice ao prosseguimento da acdo penal, uma vez que a transagdo penal e a
suspensdo condicional do processo, quando aplicadas nas agdes penais privadas, assentam-se
nos principios da disponibilidade e da oportunidade, o que significa dizer ser necessario o
mutuo consentimento das partes.

Prosseguindo, havendo concordancia entre o acusado e o Ministério Piblico acerca das
condi¢des da suspensdo condicional do processo!®?, o magistrado deverd receber a peca
acusatdria e, em seguida, suspender o processo pelo periodo de dois a quatro anos, conforme
acordado entre as partes.

No entanto, o legislador também estabeleceu que o juiz pode especificar outras
condicdes a que a suspensdo estara subordinada, desde que sejam adequadas ao fato e a situacao

pessoal do acusado. Tais condic¢des judiciais podem ser estabelecidas com base na anélise das

190 No ambito estadual o Procurador-Geral de Justica é o responsavel por eventual revisio,

enquanto na esfera federal tal missdo ¢ de incumbéncia da 2* Camara de Coordenagdo e
Revisdo do Ministério Publico Federal.

A Sumula 696 do Pretorio Excelso assim preconiza: “Reunidos os pressupostos legais
permissivos da suspensdo condicional do processo, mas se recusando o promotor de justica
a propo-la, o juiz, dissentindo, remetera a questdo ao Procurador-Geral, aplicando-se por
analogia o art. 28 do Codigo de Processo Penal”.

Nesse sentido lecionam Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly. DEMERCIAN,
Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Teoria e pratica dos Juizados Especiais
Criminais, cit., p. 128-129.

Sao condigdes estabelecidas no artigo 89, § 1°, da Lei n. 9.099/95: “I — reparagao do dano,
salvo impossibilidade de fazé-lo; II — proibi¢do de frequentar determinados lugares; III —
proibi¢do de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorizacdo do Juiz, IV —
comparecimento pessoal e obrigatdrio a juizo, mensalmente, para informar e justificar suas
atividades”.
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circunstancias do caso concreto € devem ser esclarecidas ao acusado, visando obter sua
concordancia em relagdo a elas também. Nao ¢ admissivel, portanto, que o juiz possa
unilateralmente agravar as condi¢gdes depois que o acordo de suspensdo tenha sido submetido
ao crivo do Judiciario, pois ao acusado deve ser assegurada a possibilidade de conhecer e
concordar previamente com as condigdes judiciais impostas.

Assentadas essas questdes, e uma vez cumpridas as condi¢des pactuadas e decorrido o
prazo da suspensao condicional do processo, que pode variar entre dois e quatro anos, ¢

declarada extinta a punibilidade do acusado'**

e a acdo penal, por consequéncia, ¢ arquivada.
Por outro lado, a suspenséo condicional do processo sera obrigatoriamente revogada se
no seu curso o acusado vier a ser processado por outro crime!®> ou ndo efetuar, sem motivo
justificado, a reparacao do dano.
A revogagao da suspensdo condicional do processo sera facultativa, por sua vez, se no

curso de seu prazo o beneficiario vier a ser processado por contravengdo penal ou descumprir

qualquer uma das demais condigdes pactuadas no acordo.

Havendo revogacdo do beneficio, a agdo penal prosseguird de forma regular, com a

realizacdo da instrucdo probatoria e a posterior prolacdo de sentenca.

3.8 OS CRIMES DE MEDIO POTENCIAL OFENSIVO E O ACORDO DE NAO
PERSECUCAO PENAL

O acordo de nao persecucgao penal (ANPP) ¢ uma figura juridica introduzida no Cédigo

de Processo Penal brasileiro pela Lein. 13.964/2019!%

, conhecida como Pacote Anticrime. Ele
representa uma alternativa ao inicio de um processo criminal e a apresenta¢do de dentncia pelo
Ministério Publico em casos de infra¢des penais de médio potencial ofensivo, ou seja, crimes
de menor gravidade.

Nesse contexto, o acordo de ndo persecugdo penal € celebrado entre o Ministério Publico

e o indiciado ou suspeito, com a assisténcia de seu defensor ou advogado. O objetivo principal

194 Artigo 89, § 5°, da Lei n. 9.099/95.

195 Conforme Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly: “Nio se exige, na primeira
hipdtese, o transito em julgado da sentenga e esse dispositivo, tal como ja assinalamos
anteriormente, ao tratarmos das vedagdes a concessdo da proposta, ndo se ressente de
nenhuma inconstitucionalidade”. DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf.
Teoria e pratica dos Juizados Especiais Criminais, cit., p. 145.

1% BRASIL. Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeicoa a legislagio penal e
processual penal. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2019-
2022/2019/1e1/113964.htm. Acesso em: 17 mar. 2024.
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é evitar o inicio de a¢do penal'®’, desde que o investigado aceite cumprir condi¢des estabele-

198

cidas durante um periodo predeterminado'”°. Os requisitos do acordo de ndo persecucao penal

encontram-se descritos no caput do artigo 28-A do Codigo de Processo Penal, que dispoe:

Nao sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a pratica de infragdo penal sem violéncia ou grave ameaca € com
pena minima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Publico podera propor acordo de
ndo persecugdo penal, desde que necessario e suficiente para reprovagio e prevengio
do crime, mediante as seguintes condi¢des ajustadas cumulativa e alternativamente.

A confissdo ¢ pressuposto para a celebragdo do acordo de ndo persecucdo penal. Sem
ela, independentemente da presenga dos demais requisitos legais, resta inviabilizada a
celebragao do acordo.

Nos termos da lei, a confissio deve ser formal e circunstanciada, ou seja, o
reconhecimento da infracdo penal deve ser formalizado e a confissio necessita ser detalhada'®’,
indicando que a pessoa que esta confessando realmente conhece minucias da pratica criminosa
porque efetivamente cometeu o delito ou porque dele participou de alguma maneira 2%,
afastando-se com isso uma das criticas a justica negociada relacionada ao individuo que aceita

uma culpa sobre um fato que ndo cometeu para evitar responder ao processo € correr o risco de

uma condenacao®’!.

197 Bizzotto e Silva asseveram que o acordo de ndo persecuc¢do penal busca afastar a aplicagio

da pena privativa de liberdade, mas nao tem o desiderato de excluir a sang¢ao penal, a qual
teve seu nome modificado para “condi¢des”. BIZZOTTO, Alexandre; SILVA, Denival
Francisco da. Acordo de nao persecucio penal. Belo Horizonte: Dialética, 2020. p. 140.
No acordo de ndo persecucao penal as tratativas entre acusagao e defesa ocorrem fora do
Judiciario em decorréncia do fato de o instituto possuir natureza extraprocessual.
BIZZOTTO, Alexandre; SILVA, Denival Francisco da. Acordo de nio persecucio
penal, cit., p. 139.

“Por confissdo formal, compreende-se a afirmagdo deliberada do investigado/acusado, de
modo livre e consciente, quanto a pratica criminosa, feita expressamente na presenga do
prestante ministerial e seu defensor. Precisa ser circunstanciada, rica em detalhamentos e
informagdes sua participacdo na acdo criminosa.” BIZZOTTO, Alexandre; SILVA,
Denival Francisco da. Acordo de nao persecucao penal, cit., p. 80.

Nesse aspecto temos: “Confissdo circunstanciada significa que o acordante ndo pode
apenas dizer que o foi o autor do fato tipico, mas também deve fazer um relato detalhado
de todos os fatos de forma esmiugada, especificando as principais caracteristicas (de tempo,
lugar, meio de execugdo etc.), sem ocultar nada e sem dar margens para quaisquer davidas
ou ser omisso em algum fato”. BARROS, Francisco Dirceu. Acordos criminais. 2. ed. rev.
e atual. Leme: Mizuno, 2021; BARROS, Francisco Dirceu; ROMANIUC, Jefson. Acordo
de nfo persecuc¢ao penal: teoria e pratica. Leme: JH Mizuno, 2019. p. 118.

Sobre o assunto: “A finalidade de uma confissdo circunstancial seria impedir que terceiros
assumam a autoria de um crime que ndo cometeram, e s6. Até porque, em face do dever de
boa-fé, ja devem existir elementos convergentes de autoria, materialidade e culpa”. ROSA,
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A confissdo deve ser voluntaria, ndo havendo necessidade de ser espontanea. A
voluntariedade da confissdo ¢ aferida em audiéncia em juizo, na qual o magistrado devera
indagar ao indiciado ou acusado sobre a aceitagdo do acordo e a voluntariedade da confissao.

Observe-se que a confissdo, uma vez realizada, pode ser utilizada pelo Ministério
Publico como elemento adicional para o oferecimento de futura dentncia, caso haja revogagao
do acordo de ndo persecucao penal.

Para a celebracao do acordo, a lei elenca como requisito que a infragao seja praticada sem
violéncia ou grave ameaga a pessoa, de modo que os delitos violentos ou praticados mediante
grave ameaga a pessoa ndo podem ser objeto de negociagdo penal em nenhuma hipdtese.

Outro requisito para a celebracdo do acordo ¢ que o delito praticado tenha pena minima
em abstrato inferior a quatro anos?%?, devendo ser consideradas no calculo as causas de aumento
e diminui¢ao da pena aplicéveis a hipotese concreta, consoante determina o § 1° do artigo 28-A
do Codigo de Processo Penal.

Em nosso entender, entretanto, o critério a ser empregado para possibilitar a feitura do
acordo de ndo persecucio penal é que o somatdrio das penas ndo ultrapasse quatro anos>®>.

Percebe-se, portanto, que o acordo de nao persecugdo penal abrange e comporta os
crimes de médio potencial ofensivo. Sua finalidade ¢ o consenso, o tratamento penal de comum
concordancia, dialético, para que se chegue a bom termo com a finalidade de evitar um processo
criminal para os crimes considerados de médio potencial ofensivo.

Outro requisito para a celebracdo do acordo de ndo persecucao penal ¢ que ele seja
necessario e suficiente para reprovacio e prevencio do crime®*. Trata-se de expressio genérica

que, a primeira vista, pode parecer estar conferindo ao o6rgdo de acusagdo uma

Alexandre Morais da; ROSA, Luisa Walter da; BERMUDEZ, André Luiz. Como negociar
o acordo de ndo persecucdo penal: limites e responsabilidades. Florianopolis: Emais,
2021. p. 58.

A Lein. 13.964/2019 empregou a expressao “pena minima inferior a quatro anos”, de modo
que o requisito se preencha somente quando a somatoria da pena for inferior a quatro anos.
GEBRAN NETO, Joao Pedro; ARENHART, Bianca Georgia Cruz; MARONA, Luis
Fernando Gomes. Comentarios ao novo inquérito policial. Sao Paulo: Quartier Latin,
2021. p. 273.

BIZZOTTO, Alexandre; SILVA, Denival Francisco da. Acordo de nio persecucao penal,
cit., p. 82.

Vasconcellos comenta que “se por um lado consolida-se importante espago para autorizar
uma gestao de politica criminal pelo MP, igualmente abre-se margem para riscos de abusos
e disparidade de tratamento diante da falta de parametros objetivos para definir o que seria
‘necessario e suficiente’”. VASCONCELLOS, Vinicius. Acordo de niao persecucio
penal, cit., p. 79.
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discricionariedade muito ampla®®’. Todavia, desde o advento da Lei n. 9.099/95 se entende que
disposi¢des como essa impde e determinam ao Ministério Piblico a obrigacao de atuar com
discricionariedade regrada, ou seja, o representante ministerial deve fundamentar e justificar os
motivos pelos quais eventualmente nao esta oferecendo o acordo, justamente para que se possa
conhecer os motivos e aferir se o 6rgdo da acusacdo estd atuando dentro dos parametros da lei
e com base na mencionada discricionariedade regrada.

Além dos requisitos legais, para o oferecimento e a celebracdo do acordo de nao
persecucdo penal ¢ necessario que nao seja caso de arquivamento da investigacao ou do
inquérito policial. Em outras palavras, deve haver no caso concreto indicios de autoria e
materialidade delitivas que possam justificar o oferecimento de denuncia e o posterior inicio de
acdo penal, ou seja, para haver a proposta de acordo de ndo persecucao penal, a investigacao
deve estar madura o suficiente para permitir ao 0rgao acusatorio o oferecimento da denuncia.

Nao ¢ s6. Nao podem estar presentes no caso concreto as hipoteses de inaplicabilidade
do acordo.

Neste sentido, o § 2° I, do artigo 28-A do Codigo de Processo Penal determina ser
inaplicavel o acordo de ndo persecugdo penal quando, no caso concreto, a infracdo criminal
comportar transa¢do penal, deixando claro que, pela interpretacdo sistematica da norma, esse
acordo ¢ destinado aos delitos de médio potencial ofensivo, excluindo-se os delitos de menor

potencial ofensivo®%

. Assim, se ¢ cabivel transagdo penal por ser o delito de menor potencial
ofensivo, ndo seria razoavel a celebragdo do acordo de ndo persecugdo penal, que se destina a
delitos de médio potencial ofensivo.

Outra situagdo de inaplicabilidade desse acordo ¢ a de o investigado ser reincidente ou
se houver elementos probatérios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou
profissional, exceto se insignificantes as infragdes penais pretéritas, conforme o artigo 28-A, §
2°, 11, do Cdédigo de Processo Penal. No caso de haver reincidéncia, a lei ndo faz distingdo em
relacdo a reincidéncia culposa ou dolosa, de modo que qualquer espécie de reincidéncia € fator

que obsta o acordo de ndo persecugdo penal. Por outro lado, a lei diz que, se infracdes anteriores

forem insignificantes, serd possivel a celebragao do acordo. Ora, ocorre que, se as infragdes sao

205 Cabral argumenta que que a avaliagiio do que é necessario e suficiente para prevencio do
crime ¢ atribui¢do dos membros do Ministério Publico, em razdo de serem os titulares da
acdo penal, razdo pela qual a analise desse pressuposto ndo comportaria a interferéncia
judicial. CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do acordo de niio persecuciio penal.
3. ed. rev., atual., ampl. Salvador: Juspodivm, 2022. p. 99-110.

206 GEBRAN NETO, Jodo Pedro; ARENHART, Bianca Georgia Cruz; MARONA, Luis
Fernando Gomes. Comentarios ao novo inquérito policial, cit., p. 292.
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insignificantes, ¢ o caso de atipicidade pela aplicacdo do principio da bagatela, pois o fato ¢
formalmente tipico, mas ndo ¢ materialmente tipico. Entdo, percebe-se que houve o emprego
de terminologia inadequada por parte do legislador, devendo a expressao “insignificantes” ser
interpretada como sendo os delitos de menor potencial ofensivo. Logo, entende-se que, se a
reincidéncia, a habitualidade ou o profissionalismo for referente a hipotese de crime anterior de
menor potencial ofensivo, mostra-se possivel a celebracao do acordo de ndo persecucao penal.

A quarta hipotese de inaplicabilidade ¢ ter sido o agente beneficiado nos cinco anos
anteriores ao cometimento da infragdo em acordo de ndo persecucao penal, transacao penal ou
suspensdo condicional do processo??’. Para Nucci, entretanto, “se o autor do delito ja foi
beneficiado pelo acordo de nio persecugdo penal, é razoavel que ndo se beneficie novamente.
Porém, se foi aquinhoado com a transagao penal (infragdo de menor potencial ofensivo), nao
vemos Obice ao acordo’?%,

A contagem do prazo quinquenal deve ser feita da data da pratica do crime. Todavia,
alguns autores sustentam que a contagem se inicia quando do término do beneficio concedido

209

anteriormente <~ , enquanto outros defendem que a contagem deve ser feita levando em

consideragdo o lapso temporal da data da decisdo homologatoria do primeiro beneficio até a
data do novo ato ilicito?'°.
Outra hipotese de inaplicabilidade do acordo ¢ nos crimes praticados no ambito de

violéncia doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razdes da condig@o de sexo

207 A intengdo do legislador é evitar preocupacdes derivadas da sensacdo de impunidade,

restringindo a incidéncia de acordos a investigados ou acusados que ja tenham se
beneficiado de outro mecanismo de justica penal negociada, que tem por ldgica evitar a
instauragdo de acdo penal. CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do acordo de nao
persecucao penal, cit., p. 111.

208 NUCCL, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime comentado: Lei n. 13.964, de

24.12.2019. 2. ed. rev., atual., ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 74.

BIZZOTTO, Alexandre; SILVA, Denival Francisco da. Acordo de nio persecucio penal,

cit., p. 108.

210 GEBRAN NETO, Jodo Pedro; ARENHART, Bianca Georgia Cruz; MARONA, Luis
Fernando Gomes. Comentarios ao novo inquérito policial, cit., p. 297-298.

209



97

feminino®!!, em favor do agressor, pois a lei é clara ao vetar a negociacio criminal nos casos
de violéncia doméstica ou contra a mulher?'2,

Esclarecidos os requisitos ¢ as hipoteses de inaplicabilidade, importante mencionar que
as condi¢des do acordo de ndo persecugdo penal sdo os compromissos assumidos pelo
investigado ou réu, cujo cumprimento dara ensejo a decretacdo da extingdo da punibilidade em
relacdo aos crimes confessados no acordo.

As condic¢des do acordo de nao persecucao penal, por sua vez, encontram-se elencadas
nos incisos I a V do artigo 28-A do Codigo de Processo Penal. Sao elas: 1) a reparacao do dano
ou a restituicdo da coisa a vitima, exceto no caso de impossibilidade de o investigado o fazer;
i1) a renuncia voluntaria a bens e direitos indicados pelo Ministério Publico, como instrumentos,
produto ou proveito do crime; iii) prestar servigco a comunidade ou a entidades publicas por
periodo correspondente a pena minima cominada ao delito, diminuida de um a dois tercos, em
local a ser indicado pelo juizo da execugdo; iv) pagar prestacdo pecunidria a entidade publica
ou de interesse social, a ser indicada pelo juizo da execucdo, que tenha, preferencialmente,
como fungdo proteger bens juridicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo
delito e v) cumprir, por prazo determinado, outra condi¢do indicada pelo Ministério Publico,
desde que proporcional e compativel com a infracdo penal imputada.

Cumpre esclarecer que a reparagdo do dano ou a restituicdo da coisa a vitima tem

importantes efeitos de pacificagdo social que se equiparam a alguns efeitos de aplicacdo de pena

211 Sobre o assunto, importante destacar que a 6* Turma do Superior Tribunal de Justi¢a decidiu

que a Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violéncia doméstica ou familiar contra
mulheres transexuais. BRASIL. STJ. Lei Maria da Penha é aplicavel a violéncia contra
mulher trans, decide Sexta Turma. STJ, 6 abr. 2022. Disponivel em: https://www.stj. jus.
br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/05042022-Lei-Maria-da-Penha-e-aplicavel -
a-violencia-contra-mulher-trans--decide-Sexta-Turma.aspx Acesso em: 18 mar. 2024.
Nesse sentido, Sumula 536 do STJ: “A suspensao condicional do processo e a transacao
penal ndao se aplicam na hipotese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha”
(Sumula 536, 3* Se¢do, j. 10.06.2015, DJe 15.06.2015); Stimula 542 do STJ: “A agao penal
relativa ao crime de lesdo corporal resultante de violéncia doméstica contra a mulher ¢
publica incondicionada (Sumula 542, 3* Sec¢do, j. 26.08.2015, DJe 31.08.2015); Simula
588 do STJ: “A pratica de crime ou contravencao penal contra a mulher com violéncia ou
grave ameaga no ambiente doméstico impossibilita a substituicdo da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos” (Sumula 588, 3* Se¢ao, j. 13.09.2017, DJe 18.09.2017);
Sumula 589 do STJ: “E inaplicavel o principio da insignificincia nos crimes ou
contravengdes penais praticados contra a mulher no ambito das relagdes domésticas”
(Stmula 589, 3* Se¢do, j. 13.09.2017, DJe 18.09.2017); Simula 600 do STJ: “Para
configuragdo da violéncia doméstica e familiar prevista no artigo 5° da Lei n. 11.340/2006,
Lei Maria da Penha, ndo se exige a coabitacdo entre autor e vitima” (Simula 600, 3* Se¢do,
aprovada em 22.11.2017).
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criminal, motivo pelo qual estd bastante presente nos acordos celebrados na justica penal
negociada.

A reparagao do dano ¢ medida obrigatoria, mas a propria lei determina que, na
impossibilidade de reparar o dano ou restituir o objeto do crime, ¢ possivel que o investigado
ou denunciado seja beneficiado com a proposta do acordo, ndo se tratando de condigdo sine qua
non®".

Outra condi¢do que chama a atengdo ¢ a de cumprir, por prazo determinado, outra
condi¢do indicada pelo Ministério Publico, desde que proporcional e compativel com a infragao
penal imputada. Aqui temos uma espécie de condi¢do aberta ou inominada, na qual ¢ possivel
ao orgao acusador propor medida adequada ao caso concreto, ndo prevista em lei. Tal condi¢ao
deve ser eleita pelo Ministério Publico, observados os principios da proporcionalidade e da
razoabilidade, assim como ser aceita pelo investigado e seu defensor.

Questdo que gera intensos debates ¢ a possibilidade de aplicagdo retroativa do acordo
de ndo persecucdo penal, isto ¢, aplicacdo do instituto para os casos em que a acdo penal se
encontrar em andamento, posto que o legislador patrio inseriu o instituto no artigo 28-A do
Codigo de Processo Penal, que diz respeito a fase pré-processual, ou seja, que antecede o
oferecimento da peca acusatdria e a instauragdo da lide pelo seu recebimento.

O proprio nome do instituto, acordo de ndo persecu¢ao penal, indica que inexiste lide
penal e, conforme ensinam Bizzotto e Silva, “sugere que ndo existe uma persecucao penal com
a realizacdo do acordo criminal em discussdo”?'4.

Frederico Marques nos ensina que a persecu¢do penal ¢ inaugurada com a noticia do

crime, que desencadeia

. a persecutio criminis com a pratica dos atos investigatdrios que constituem a
informatio delicti. Somente depois desses atos prévios de informagdo sobre o fato
delituoso é que o Ministério Publico apresenta a dentincia, e, propde, assim, a agdo
penal, para instaurar-se a relagdo processual®'’,

Por outro lado, para Tourinho Filho, a persecutio criminis se divide em duas fases, a

primeira tendente a investigar o crime, materializando-se no inquérito policial ou no

213 BIZZOTTO, Alexandre; SILVA, Denival Francisco da. Acordo de niio persecucio penal,

cit., p. 90.

BIZZOTTO, Alexandre; SILVA, Denival Francisco da. Acordo de nio persecucio penal,
cit., p. 42.

MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Sao Paulo: Forense,
1965. v. II. p. 122-123.
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procedimento investigatorio criminal, e a segunda com o encerramento da investigagdo e o
manejo da agio penal pelo 6rgio acusador?!S,

Nao obstante o exposto, no sentido de indicar que o acordo de nao persecucao penal
seria instituto restrito a fase pré-processual, ndo se pode olvidar que o legislador ndo fez
qualquer objecdo a entabulagdo do instituto na fase processual, quando j& ofertada a dentncia
e instaurada a a¢@o penal.

Por essa razio, levando em consideragio que a norma processual penal?!” pode retroagir
para beneficiar o réu, em recente decisdo, a 2* Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu
pela possibilidade da feitura do acordo de ndo persecucao penal apds o transito em julgado do
feito?!®,

O acordo de ndo persecugao penal deve ser formalizado por escrito e assinado pelas
partes envolvidas, ou seja, pelo membro do Ministério Publico, pelo investigado e pelo seu
defensor. Isso ¢ essencial para documentar o acordo e suas condicdes.

Depois, o acordo deve ser homologado pelo Poder Judiciario, com a designagdo de
audiéncia em que o magistrado deve avaliar a voluntariedade do investigado em aceitar seus
termos e condi¢des. Voluntariedade significa que o investigado estd aceitando o acordo de

forma livre e consciente, sem ser coagido ou pressionado®!®,

O Ministério Pliblico niio deve participar da audiéncia homologatéria®*’, uma vez que

esta ¢ destinada a ser o contato pessoal e direto entre o juiz e o investigado, ocasido em que o

221

magistrado busca identificar a voluntariedade do acordo“”'. A audiéncia para verificar a

216 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Cédigo de Processo Penal comentado. 11. ed.
rev. e atual. Sdo Paulo: Saraiva, 2008. p. 34-37.
Sobre o tema: “o acordo de ndo persecucao penal tem carater misto, de norma processual
penal, mas também penal, em razdo da consequéncia de extingdo da punibilidade decorrente
do cumprimento integral das condi¢des acordadas, conforme prevé o art. 28-A, caput, do
Codigo de Processo Penal”. MOURA, Maria Thereza de Assis; SAAD, Marta. Acordo de
ndo persecucdo penal: desafios ja diagnosticados da reforma trazida pela Lei n.
13.964/2019. In: SALGADO, Daniel de Resende; KIRCHER, Luis Felipe Shneider;
QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro (coord.). Acordos penais, civeis e administrativos. Sao
Paulo: Juspodivm, 2022. p. 399.
218 STF, HC 217.275/ SP, Rel. Ministro Edson Fachin, DJ 24.03.2023, DJe 27.04.2023.
219 Karam ensina que a justi¢a negociada, na qual estd inserido o acordo de ndo persecucio
penal, tem por fundamento a rentincia pelo individuo ao exercicio pleno das garantias do
devido processo penal. KARAM, Maria Lucia. Juizados Especiais Criminais, cit., p. 42.
Hé corrente que sustenta ser possivel a participagao do Ministério Publico na audiéncia de
homologacdo do acordo para fins de possibilitar o saneamento de quaisquer duvidas
pendentes sobre seus termos.
221 ROSA, Alexandre Morais da; ROSA, Luisa Walter da; BERMUDEZ, André Luiz. Como
negociar o acordo de nao persecucao penal, cit., p. 73.
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voluntariedade ndo ¢ obrigatdria em todos os casos, mas ¢ uma etapa importante para garantir
que o investigado esteja tomando uma decisao informada e voluntaria ao aceitar o acordo. Isso
ajuda a evitar situagdes em que o investigado, por exemplo, possa ser pressionado ou coagido
a aceita-lo.

Além de avaliar a voluntariedade, o juiz também verifica a legalidade do acordo. Isso
significa dizer que o acordo deve estar em conformidade com a lei. Caso o juiz considere que
as condig¢des do acordo ndo sao adequadas, sdo insuficientes ou abusivas, deve devolver o caso
ao Ministério Publico para reformular a proposta de acordo ou para o oferecimento de denuincia,
pois ¢ imprescindivel que qualquer acordo respeite os principios legais e os direitos do
investigado.

Homologado judicialmente o acordo de nao persecucao penal, o juiz lhe confere

222

autenticidade”“~ e devolve os autos ao Ministério Publico para que inicie sua execugdo perante

1222, Nada impede, entretanto, que a execugio do acordo seja feita no

0 juizo de execucdo pena
proprio juizo que homologou o acordo.

Se as condic¢des do acordo forem descumpridas pelo investigado, o Ministério Publico
deve comunicar esse fato ao juizo. Isso pode levar a rescisdo do acordo e ao posterior
oferecimento de dentincia contra o investigado. Além disso, o descumprimento do acordo de
ndo persecugdo penal pode ser considerado como justificativa para ndo oferecer outros acordos,
como a suspensdao condicional do processo, haja vista que esse investigado ja se mostrou
incapaz de cumprir acordos em sede de justica penal negociada, ndo sendo producente o
oferecimento de novos acordos.

A celebragdo e o cumprimento do acordo de ndo persecu¢do penal ndo constam nos

antecedentes criminais do investigado®**

, €xceto para as hipoteses previstas em lei.

Ap6s o cumprimento integral do acordo, o juizo competente decreta a extingao da
punibilidade do investigado. Assim, uma vez cumprido o acordo e suas condi¢des, o investigado
ndo serd mais passivel de puni¢do criminal pelo crime em questdo, pois o acordo foi cumprido

Ccom Sucesso.

22 GEBRAN NETO, Jodo Pedro; ARENHART, Bianca Georgia Cruz; MARONA, Luis
Fernando Gomes. Comentarios ao novo inquérito policial, cit., p. 262.

CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do acordo de nio persecucio penal, cit., p. 213.
A decisdao que homologa o acordo de nao persecucao penal “tem forca declaratoria, dela
ndo retirando qualquer efeito condenatdrio, sempre subsistindo em favor do acusado, por
conseguinte, a presuncdo de inocéncia”. GEBRAN NETO, Jodo Pedro; ARENHART,
Bianca Georgia Cruz; MARONA, Luis Fernando Gomes. Comentarios ao novo inquérito
policial, cit., p. 258.
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De outro giro, se o acordo de niio persecucdo penal nio for cumprido®?

, caberd ao 6rgao
acusatorio adotar as medidas cabiveis, pleiteando a rescisdo do acordo e a devolugdo dos autos
ao Ministério Publico para oferecimento de dentincia, com a consequente instauragao da agdo
penal pelo recebimento da peca acusatoria.

E importante que a vitima seja intimada sobre a homologacio do acordo de ndo
persecugdo penal, bem como sobre qualquer decisdo que o revogue. A comunicacdo com a
vitima ¢ fundamental para garantir a transparéncia e o respeito a seus direitos no processo.

Por outro lado, caso o 6rgdo acusatério entenda ndo ser cabivel o oferecimento do
acordo de ndo persecugio penal®?®, o investigado, em caso de inconformismo, podera requerer
aremessa dos autos a instancia superior competente do Ministério Pblico para fins de reanalise
da decisdo que recusou a oferta do acordo, em simetria com os termos do artigo 28 do Codigo
de Processo Penal. Assim, no Ministério Publico Estadual o recurso deve ser enderecado ao
Procurador-Geral de Justiga, €, no Ministério Publico Federal, a 2* Camara de Coordenagao e

Revisdao do Ministério Publico Federal.

225 O n3o cumprimento do acordo de ndo persecucdo penal pode ser utilizado como
justificativa para a ndo proposicdo da suspensdo condicional, nos casos em que seria
possivel a aplicacdo do instituto. GEBRAN NETO, Jodao Pedro; ARENHART, Bianca
Georgia Cruz; MARONA, Luis Fernando Gomes. Comentarios ao novo inquérito
policial, cit., p. 322.

A atuacdo do Ministério Publico ndo ¢ facultativa e tampouco discriciondria, tratando-se
de um poder-dever, de modo que “o dever nao € uma opgao ou alternativa dada ao executor
do ato determinado, mas uma tarefa que ha ser realizada” caso presentes as condi¢des
elencadas em lei. BIZZOTTO, Alexandre; SILVA, Denival Francisco da. Acordo de nao
persecucio penal, cit., p. 70-71. De outro giro, de acordo com o entendimento do Ministro
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o acordo de nao persecugdo penal ¢
um importante instrumento de politica criminal que permite ao Ministério Publico optar
pelo acordo ou pelo oferecimento da denuncia, € ndo se trata de obrigacdo do 6rgao da
acusag¢do, tampouco garante ao acusado o direito de utiliza-lo. STF, 1* Turma, AgR no HC
191.124/R0O, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJ 08.04.2021, DJe 13.04.2021.
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4 ASPECTOS PROCEDIMENTAIS NOS CRIMES CONTRA A
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

4.1 DA JUSTICA PENAL NEGOCIADA NO AMBITO DOS CRIMES CONTRA A
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Considerando os parametros estabelecidos, que, devido a imperativos constitucionais,
ndo admitem qualquer interpretacdo restritiva a sua aplica¢do, ¢ inegdvel reconhecer a

viabilidade de estender as normas e beneficios estabelecidos pela justica penal negociada aos

crimes contra a propriedade industrial.

Os crimes contra a propriedade industrial s3o aqueles previstos na Lei n. 9.279/96 e,
como ja mencionado, compreendem os crimes contra as patentes (artigos 183 a 186), os crimes
contra os desenhos industriais (artigos 187 e 188), os crimes contra as marcas (artigos 189 e
190), os crimes cometidos por meio de marca, titulo de estabelecimento e sinal de propaganda
(artigo 191), os crimes contra indicagdes geograficas e demais indicacdes (artigos 192 a 194) e
os crimes de concorréncia desleal (artigo 195).

Da anélise dos tipos penais em apreciagao, nota-se que a pena maxima cominada para
tais delitos ndo ultrapassa o limite definido em lei para possibilitar a aplicacdo dos institutos da
justi¢a penal negociada®?’.

De fato, ainda que se considerem as causas de aumento de pena previstas no artigo 195
da Lei de Propriedade Industrial, que estabelece a majoracao das penas de detengdo de um tergo
a metade para as hipoteses ali previstas, os crimes contra a propriedade industrial possuem pena
maxima em abstrato inferior a dois anos, de maneira que sao considerados infragdes penais de
menor potencial ofensivo, a teor do artigo 61 da Lei n. 9.099/95.

Logo, tais delitos comportam, ao menos em tese, a composi¢do civil dos danos, a
aplicacdo imediata da pena pela transacdo penal, a suspensdo condicional do processo e o

acordo de ndo persecucdo penal (ANPP).

13

227 Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhdes Gomes Filho ensinam que “... a
Constituicao Federal de 1988 abriu possibilidade de transacdo em infracdes de menor
potencial ofensivo, possibilitando que a legislacdo penal e processual-penal venha a admitir
expressamente casos de arquivamento por motivos de conveniéncia e oportunidade”.
FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhdes. A reforma do
processo penal brasileiro. Revista Justitia, 150:40-46, abr./jun. 1990.
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Paralelamente a isso, tais infragdes penais, a exce¢do do artigo 191, que trata da
reproducdo ou imitagdo de armas, brasdes ou distintivos oficiais nacionais estrangeiros ou
internacionais, somente se procede mediante queixa. Ou seja, os crimes contra a propriedade
industrial sao de acdo penal privada, com a exclusao do artigo 191, em que a acdo penal sera
publica incondicionada, conforme o artigo 199 da Lei n. 9.279/96.

E, nesse contexto, cabe destacar que os institutos da transagdo penal e da suspensdo
condicional do processo, respectivamente previstos nos artigos 76 e 89 da Lei n. 9.099/95, sao
plenamente cabiveis e aplicaveis aos crimes de acao penal privada.

A jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica (STJ) também respalda a
aplicabilidade da Lei n. 9.099/95 aos crimes sujeitos a procedimentos especiais, desde que os
requisitos sejam atendidos, permitindo a transagdo e¢ a suspensdo condicional do processo
inclusive nas a¢des penais de iniciativa privada®?®.

Diante do exposto, uma vez verificada a pratica de crimes contra a propriedade
industrial, serd possivel a aplicacdo dos institutos da justica penal negociada, seja em relacao
aos crimes de a¢do penal privada ou no que toca ao crime previsto no artigo 191 da Lei n.
9.279/96, cuja agao penal ¢ publica incondicionada.

Cumpre ainda recordar que a composicao civil dos danos ¢ medida possivel em todos
os delitos, pois se trata de acordo amigével celebrado entre a vitima e o autor dos fatos, visando
a quantificacdo e a reparagdo dos danos sofridos. E a medida inaugural para o procedimento
das infracdes penais de menor potencial ofensivo, embora mais adiante vejamos que, no caso
dos crimes contra a propriedade industrial, o procedimento deve seguir os tramites do
estabelecido nos artigos 524 e seguintes do Codigo de Processo Penal. Mas, anteriormente ou
concomitantemente ao seguimento do rito especial previsto em lei, € possivel a celebracao de
eventual acordo penal.

Nada impede e antes se recomenda, dessa forma, que as medidas preliminares e que
antecedem o oferecimento da inicial acusatoria sejam tomadas paralelamente a tentativa de
acordo entre as partes, dado o prazo exiguo para a feitura do exame pericial e o oferecimento
da queixa-crime.

Feitas tais consideracdes, tem-se que inicialmente deve ser ofertada a possibilidade de

as partes acordarem em relacdo a possivel composi¢ao civil dos danos causados.

228 STJ, 6* Turma, HC 17601/SP, 2001/0089285-5, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j.
07.08.2001, DJ 19.12.2002, p. 433; 3* Segdo, CC 30164/MG, 2000/0078187-8, Rel.
Ministro Gilson Dipp, j. 13.12.2001, DJ 04.03.2002, p. 178; 5* Turma, RHC 8480/SP, Rel.
Ministro Gilson Dipp, j. 21.10.1999, DJ 22.11.1999, p. 164, LEXSTJ, v. 127, p. 273.
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Tal medida visa proteger os interesses da vitima, que em grande parte das vezes prefere
efetivar a reparacdo dos danos que sofreu, tendo seus prejuizos ressarcidos, a realizar a
persecucdo penal e, ao final, obter a aplica¢ao de pena ao autor do fato.

Atende também aos principios da celeridade e da eficiéncia, que serao alcangados com
o deslinde rapido da reparagdo da ofensa, em cumprimento aos objetivos da Lei n. 9.099/95.

O infrator também se beneficia com o acordo, especialmente nas hipoteses em que a
acdo penal ¢ de natureza privada e publica condicionada a representacao, haja vista que a
homologacdo do acordo acarreta a renuncia ao direito de queixa ou de representagio??’, de

230 se opera de imediato em beneficio do autor do fator,

modo que a extingdo da punibilidade
que nao mais respondera pelos delitos praticados contra a propriedade industrial.

Dessa maneira, sendo efetuada a composicao entre as partes, haverd a consequente
homologac¢ao judicial do acordo por sentenga irrecorrivel, que tera eficacia de titulo a ser
executado no juizo civil competente. Em outras palavras, o autor do fato, na hipotese de nao
honrar os termos do acordo de composicao, podera ser executado e compelido ao cumprimento
da avenca no juizo civil, ja que a sentenga homologatdria do acordo ¢ titulo executivo judicial.

Nao se mostra possivel, por outro lado, o prosseguimento da persecucao penal em caso

de descumprimento dos termos da composi¢do civil homologada judicialmente, restando a

229 “A rentincia, a teor dos artigos 50 do Codigo de Processo Penal e 104 do Cédigo Penal,

pode ser apresentada por declaracdo expressa do ofendido, seu representante legal ou
procurador com poderes especiais, ou, de forma tacita, com a pratica de ato incompativel
com a vontade de exercer o direito de ag¢do. S6 ocorre, pela sistematica processual penal,
na acao exclusivamente privada (art. 107, V, do CP). Entretanto, dispde o art. 74, paragrafo
unico, que a homologacao do acordo civel na audiéncia preliminar de conciliagdo acarretara
a rentncia ao direito de queixa ou representacdo. Assim, a lei estende aos crimes de a¢ao
publica condicionada a possibilidade de rentincia ao direito de representacao. Estatuto
Processual, em relacdo aos crimes de acdo penal publica condicionada a representagao,
somente previa a possibilidade de retratacdo e antes do oferecimento da denuncia, a
contrario senso do disposto nos artigos 25 do CPP e 102 do CP. Forgoso reconhecer, dessa
forma, que a Lei dos Juizados Criminais interpretou a composi¢ao dos danos também como
pratica de ato incompativel com a vontade de exercer o direito de queixa ou de
representacao. Assim, com este dispositivo, a persecucao penal fica sujeita a vontade do
ofendido ou de seu representante legal, que encetando acordo com o autor do dano impedira
automaticamente o seu inicio. A disposicdo em questdo, alias, discrepa do art. 104 do
Codigo Penal, uma vez que o estatuto penal prevé que o fato de receber o ofendido a
indenizagdo do dano causado pelo crime ndo implica rentincia tacita ao direito de queixa.
Vé-se, portanto, reconhecido expressamente um dos objetivos da Lei, isto €, a relevancia
do papel da vitima e da reparagdo do dano.” DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY,
Jorge Assaf. Teoria e pratica dos Juizados Especiais Criminais. Rio de Janeiro: Forense,
2008. p. 57.

A extin¢do da punibilidade ¢ a perda da pretensdo punitiva estatal, de modo que ndo ha
mais a possibilidade de impor uma pena ou sanc¢ao ao infrator.

230
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vitima, portanto, apenas a possibilidade de execucdo forcada da avenga, que, em muitas
oportunidades, pode se frustrar em decorréncia, por exemplo, de eventual insolvéncia do autor
do fato.

Por essa razdo se sustentou anteriormente que o melhor seria se a lei, em vez de dizer
que a homologagdo do acordo acarreta a renuncia ao direito de queixa, estabelecesse que o
efetivo cumprimento da composi¢ao civil dos danos ensejaria a dita rentncia.

De outro giro, o crime do artigo 191, que trata da reprodugdo ou imitagao de armas,
brasodes ou distintivos oficiais nacionais estrangeiros ou internacionais, ¢ de acao penal publica
incondicionada.

E viavel, conforme mencionado, a composi¢ao civil dos danos entre a vitima e o autor
dos fatos nas agdes publicas incondicionadas. Todavia, eventual composicao civil dos danos
entre as partes nao obsta o Ministério Publico Federal de ofertar dentncia, oferecer a transagao
penal, a suspensdo condicional do processo ou o acordo de nao persecu¢do penal.

Desse modo, na ac¢do penal publica incondicionada a composi¢ao civil dos danos nao
ensejard a extingao da punibilidade para o autor do fato, tal como ocorre nas agdes penais de
iniciativa privada. Porém, igualmente pode ser medida benéfica ao autor do fato por quantificar
desde logo o valor da indeniza¢do que devera pagar a vitima.

Além disso, a feitura de acordo com a vitima possibilita a realizacdo de eventual acordo
de ndo persecucdo penal, que tem como condi¢do para sua celebragdo a repara¢do do dano
causado?*!.

Nao ¢ s0. Caso haja o pagamento dos valores acordados até o recebimento da denuncia,
a composi¢ao dos danos podera acarretar significativa diminui¢do da pena para o autor do fato

em caso de condenagio, de um a dois tercos, pelo arrependimento posterior?*2,

231 Existe a possibilidade de inser¢do no acordo de niio persecucio penal de indenizagdo pelos

danos morais sofridos em decorréncia da pratica do crime. Bizzotto e Silva entendem que
a natureza da condicdo prescrita no inciso I do artigo 28-A do CPP alude aos prejuizos
materiais, razdo pela qual eventual negociacdo sobre danos morais pode ser objeto da
condi¢do prevista no inciso V do citado dispositivo. BIZZOTTO, Alexandre; SILVA,
Denival Francisco da. Acordo de nio persecucio penal. Belo Horizonte: Dialética, 2020.
p. 90.

Artigo 16 do Cddigo Penal: “Nos crimes cometidos sem violéncia ou grave ameaca a
pessoa, reparado o dano ou restituida a coisa, até o recebimento da dentincia ou da queixa,
por ato voluntario do agente, a pena serd reduzida de um a dois tercos”. BRASIL. Decreto-
lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Codigo Penal. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 13
mar. 2024.
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Tratando-se, portanto, de acdo penal privada ou de ag¢do penal publica, sempre havera
vantagens ao autor do fato em realizar a composicao civil dos danos com a vitima.

Entretanto, ndo havendo composi¢ao dos danos civis na agdo penal de iniciativa privada,
ou sendo a acdo penal publica incondicionada, prossegue-se para a tentativa de eventual
transacao penal ou aplicagdo imediata da pena.

Mas ha que se observar, porém e antes de tudo, se na hipdtese concreta ¢ possivel a
aplicacdo dos institutos da justica penal negociada.

Isso porque ndo basta o fato de os crimes contra a propriedade industrial terem pena
maxima em abstrato inferior a dois anos; hé necessidade de averiguar o histdérico penal do
infrator e outras circunstancias que indiquem que a transacao penal ou a suspensdo condicional
do processo sao medidas suficientes para reprimir e desestimular a pratica de novos crimes.

233 ndo podera usufruir dos beneficios da

Assim, um criminoso contumaz e reincidente
justica penal negociada, ao contrario do infrator que ostenta bons antecedentes e boa conduta
social, reunindo todos os requisitos para a celebrac¢do da transag@o penal.

Outrossim, ndo custa lembrar que a doutrina e a jurisprudéncia entendem ser possivel a
aplicacdo dos institutos da Lei n. 9.099/95 aos crimes contra a propriedade industrial.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiga entende ser cabivel o beneficio

da transacdo penal e da suspensdo condicional do processo aos crimes sujeitos a procedimento

especial:

CRIMINAL. HC. CRIMECONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL.
CONCORRENCIA DESLEAL. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
APLICABILIDADE AOS CRIMES SUJEITOS A PROCEDIMENTOS ESPECIALIS.
ORDEM CONCEDIDA?*,

Parcela significativa da jurisprudéncia preconiza que a transacdo penal e a suspensao
condicional do processo sdo direitos subjetivos do acusado, de modo que o querelante ou o
Ministério Publico somente podem recusar seu oferecimento nas hipoteses previstas na lei,

visando com isso evitar possiveis discriminagdes € permitir a imparcialidade do processo.

2330 artigo 63 do Codigo Penal conceitua como reincidente aquele que comete crime depois
de ter sido condenado com transito em julgado por outro crime, no Brasil ou no estrangeiro.
O artigo 7° da Lei das Contraveng¢des Penais, por outro lado, determina ser reincidente a
pessoa que pratica uma contravengao penal depois de ter sido condenada definitivamente
por outro crime, no Brasil ou no estrangeiro, ou por outra contravengao penal no Brasil.
234 STJ, 5% Turma, HC 3294/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJ 14.06.2004.



107

E, para quem sustenta que os beneficios da Lei n. 9.099/95 sdo direitos subjetivo do
acusado ou investigado, a inércia do Ministério Publico ou do querelante em propor o beneficio
aplicavel a hipotese concreta enseja o seu oferecimento pelo proprio magistrado®®.

Acompanhando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiga, filiamo-nos a corrente que entende que os beneficios da Lei n. 9.099/95 nao constituem
direito publico subjetivo do autor do fato, sendo dispositivos que implicam o poder-dever do
Ministério Publico de ofertar as benesses legais quando preenchidos os requisitos previstos no
ordenamento juridico.

E, na acdo penal publica incondicionada referente ao crime do artigo 191 da Lei de
Propriedade Industrial, a recusa ou a omissdo do Ministério Publico em ofertar o beneficio
desencadeia o envio do caso ao 6rgao revisional do Parquet, a quem competira dar a tltima
palavra sobre o cabimento ou ndo da transagdo penal ou da suspensao condicional do processo,
em analogia com o artigo 28 do Codigo de Processo Penal.

Isso porque as medidas despenalizadoras previstas em lei repousam na ideia de
relativizagdo do principio da indisponibilidade da agdo penal publica, cujo tnico e exclusivo
titular € o Ministério Publico.

6236

Nesse sentido, a Simula 696-°° do Pretorio Excelso diz que, reunidos os pressupostos

legais permissivos da suspensdo condicional do processo, mas se recusando o promotor de

235 “Como ja asseveramos, atualmente é intensa a discussdo que se trava no sentido de saber

se a transag¢ao e, principalmente, a suspensao condicional do processo, constituem direitos
publicos subjetivos do acusado ou, ao reverso, estdo adstritos ao eventual poder
discricionario do promotor. E inegavel a existéncia de uma veemente reacio de parte da
doutrina na aceitagao desse poder discricionario atribuido ao Ministério Publico. Sustenta-
se, inicialmente, que o juizo de pertinéncia atribuido ao Promotor deve estar restrito,
exclusivamente, aos termos da lei. Em outras palavras, se o suposto autor do fato preencher
os requisitos legalmente estabelecidos, inexoravelmente fard jus a proposta; nega-se ao
Ministério Publico legitimidade para tragar politica de persecugdo criminal que extrapole o
estreito ambito da sua propria instituicdo, pois sua funcdo seria a de mero executor de
politica Estatal. A segunda justificativa ¢ a de que nao se pode deixar nas maos do promotor
o poder ilimitado de escolher, ao seu talante, quem deve ou ndo ser processado, sob pena
de se ferir a isonomia, provocando-se risco de tratamentos dispares a réus que
aparentemente se encontram na mesma situacdo. Ousamos divergir desses entendimentos.
A nova lei, além de alterar substancialmente as sistematicas penal e processual penal,
exigird do seu aplicador uma mudan¢a de mentalidade. Nao se trata, evidentemente, da
defesa intransigente da teoria da facultas agendi absoluta. Ou seja, aquela que atribui ao
membro do Parquet a absoluta e ilimitada discricionariedade para analisar em quais casos
se justificaria sua atuagao.” DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf.
Teoria e pratica dos Juizados Especiais Criminais, cit., p. 75.
236 STF. Stmula 696. Publicada em 13.10.2003.
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justica a prop0-la, o juiz, divergindo, remetera a questdo ao Procurador-Geral, aplicando-se por
analogia o artigo 28 do Cddigo de Processo Penal.

Por outro lado, nos demais crimes contra a propriedade industrial, que sao de agao penal
privada, algumas consideragdes devem ser feitas.

Inicialmente, tem-se que a legitimidade para formular a proposta ¢ do ofendido, sendo
que o seu siléncio ndo obsta o prosseguimento da agdo penal e tampouco € causa de nulidade.
Nesse sentido, a transacao penal, quando cabivel nas agdes penais privadas, repousa nos
principios da disponibilidade e da oportunidade, de maneira que seu oferecimento e sua
respectiva aceitagdo exigem o mutuo consentimento das partes>>’.

Dessa forma, o ofendido ¢ quem pode propor o beneficio legal nas agdes penais
privadas, na condi¢do de substituto processual apto a exercer o ius persequendi.

Nao se pode obrigar e tampouco compelir o querelante a formular proposta de transacao
penal ou de suspensdo condicional do processo, pois ambos os institutos pressupdem o acordo
entre as partes. Entdo, ndo sendo o desejo do querelante, titular da a¢do penal privada, ndo se
pode obriga-lo a langar mao de instituto de indole transacional, cuja esséncia pressupde o poder
de optar ou rechagar eventual acordo.

Assim, se houvesse obrigatoriedade de oferecimento dos beneficios, ndo haveria que se
falar em acordo ou transagdo havida entre as partes, mas sim em cumprimento formal de mera
obrigacao legal.

Recorde-se, nesse diapasdo, que na acao penal privada vigoram os principios da
oportunidade e da disponibilidade, de maneira que o ofendido pode escolher entre ingressar ou
ndo com a a¢do penal, podendo ainda renunciar ao direito de queixa, opgdes estas que nao estao
a disposicdo do Ministério Publico na acdo penal publica, em que vigem os principios da
obrigatoriedade e da indisponibilidade.

André Estefam Aratjo Lima e Luiz Antonio de Souza lecionam desse modo sobre o

tema:

27 “De todo modo, ainda que se admita a incidéncia da medida despenalizadora do artigo 76
da Lein. 9.099/95 na agdo penal privada, por analogia in bonam partem, como tém decidido
alguns julgados, ndo incumbiria a0 Ministério Publico propo-las, mas sim ao querelante,
que ¢ o unico que pode voluntariamente dispor da agdo, como o seu titular.” DEMERCIAN,
Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Teoria e pratica dos Juizados Especiais
Criminais, cit., p. 80.
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No tocante a vitima, porém, tratando-se de infragdes de agdo penal privada, outros
principios vigoram. Imperam os principios da discricionariedade e da disponibilidade,
dai por que, entendendo-se que a transagdo e a suspensdo nao sdo direito publico
subjetivo do autor do fato e do acusado, a sua formulacdo fica na estrita conveniéncia
do ofendido, que, ao se recusar a formulé-las, inviabilizara a transacdo ¢ a
suspensido?®,

Dessa maneira, resta bem evidenciado que a formulagdo de proposta de transacao penal
e de suspensdo condicional do processo nao ¢ direito subjetivo publico do investigado ou
acusado.

Com efeito, o egrégio Supremo Tribunal Federal ja4 pontuou que, “admitida que seja,
porém, a suspensao condicional do processo de ac¢do penal privada, a oposi¢ao do querelante é
irremedidvel™?.

Logo, nas agdes penais privadas, ndo havendo composicao civil dos danos, ha a
possibilidade, e ndo o dever, de o ofendido ofertar ou ndo a proposta de transagdo penal ou de
suspensdo condicional do processo.

Importante ressaltar que a transagdo penal ou a suspensdo condicional do processo,
quando aceitas pelo autor do fato e homologadas judicialmente, ndo acarretam renuncia ao
direito de indenizagdo que o ofendido pode pleitear no ambito civil, pois tais medidas afetam
apenas o andamento da ac¢do penal.

A aceitagdo da transagdo penal ou da suspensdo condicional do processo, por outro lado,

ndo implica assuncdo de culpa por parte do investigado?*°

, hdo podendo ser utilizada como
prova em eventual pedido de indenizagao.

Assim, se o ofendido ingressar com acdo indenizatéria no ambito civil, eventual
transacao penal ou suspensdo condicional do processo ndo terd valor probatorio porque nao
constitui prova, tampouco reconhecimento de culpa.

Recorde-se, ainda, que todos os crimes contra a propriedade industrial possuem pena
maxima em abstrato inferior a dois anos, comportando a aplicagdo da transacdo penal, o que
afastaria, a0 menos em tese, a possibilidade da suspensao condicional do processo.

Entretanto, a aplicabilidade da suspensdao condicional do processo ¢ vidvel caso a

transagdo penal ndo se mostre possivel. A transacao penal €, entretanto, medida mais benéfica

238 LIMA, André Estefam Aratjo; SOUZA, Luis Antonio. Revista Magister de Direito
Penal e Processual Penal, Porto Alegre, ano I, n. 4, 2005. p. 83.

239 STF, 1* Turma, HC 81720/SP, Rel. Min. Sepulveda Pertence, DJ, 26.03.2002.

240 Nao h4 admissdo de culpa na composicdo civil, na transagdo penal ou na suspensio
condicional do processo.
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e preferencial a suspensdo condicional do processo, eis que nesta ultima ha a imposicdo de
tempo minimo de suspensao do feito, pelo prazo de dois a quatro anos, para fins de extingdo da
punibilidade, bem como ¢ exigida a reparacdao do dano causado, salvo impossibilidade
demonstrada por parte do ofensor.

Prosseguindo, se na hipdtese concreta nao forem cabiveis os beneficios anteriormente
mencionados, ¢ possivel ainda a celebragdo do acordo de ndo persecucdo penal. Tal situacao
pode acontecer, por exemplo, no concurso de crimes contra a propriedade industrial em que a
soma das penas dos delitos praticados ultrapasse o patamar estabelecido para a aplicacao
imediata da pena ou para a suspensdo condicional do processo, mas esteja dentro dos
parametros legais para cabimento e oferecimento do acordo de ndo persecugdo penal.

Nao ha maiores celeumas no que toca ao oferecimento desse acordo nos delitos de agao
penal publica incondicionada.

Todavia, tormentosa ¢ a questdo sobre a possibilidade de aplicagdo do instituto aos
crimes de acdo penal privada, como ¢ o caso da maioria dos ilicitos contra a propriedade
industrial.

O artigo 28-A, caput, do Cédigo de Processo Penal preconiza que,

Nao sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a pratica de infragdo penal sem violéncia ou grave ameaca € com
pena minima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Publico podera propor acordo de
ndo persecugdo penal, desde que necessario e suficiente para reprovagio e prevengio

do crime, mediante as seguintes condi¢des ajustadas cumulativa e alternativamente:
241

241 As condigdes elencadas no artigo 28-A do Cédigo de Processo Penal sdo as seguintes: I —

reparar o dano ou restituir a coisa a vitima, exceto na impossibilidade de fazé-lo; II —
renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Publico como
instrumentos, produto ou proveito do crime; III — prestar servigo a comunidade ou a
entidades publicas por periodo correspondente a pena minima cominada ao delito
diminuida de um a dois tercos, em local a ser indicado pelo juizo da execugdo, na forma
do art. 46 do Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal); IV — pagar
prestagdo pecunidria, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-lei n. 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Codigo Penal), a entidade publica ou de interesse social, a ser indicada
pelo juizo da execugdo, que tenha, preferencialmente, como fungao proteger bens juridicos
iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V — cumprir, por prazo
determinado, outra condi¢do indicada pelo Ministério Publico, desde que proporcional e
compativel com a infracdo penal imputada. BRASIL. Decreto-lei n. 3.689, de 3 de
outubro de 1941. Codigo de Processo Penal. Disponivel em: https://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.
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Note-se que a lei somente faz alusdo ao Ministério Publico como legitimo propositor do
acordo de ndo persecugdo penal, nada mencionando sobre a possibilidade de o ofendido poder
fazer uso do instituto despenalizador nas acdes penais de iniciativa privada.

A redacao legal, que silencia a respeito da possibilidade da oferta do acordo nas a¢des
penais de iniciativa privada, causa controvérsia na doutrina e na jurisprudéncia, havendo
entendimentos em ambos os sentidos, alguns sustentando ser possivel a celebracdo do acordo
de ndo persecucdo penal nas acdes penais privadas e outros argumentando por sua
impossibilidade.

Nosso entendimento ¢ no sentido do cabimento do acordo, por analogia in bonam
partem, na agdo penal privada. Isso porque ndo existe vedagdo legal expressa que impeca ao
ofendido ofertar e celebrar o acordo de ndo persecucao penal. Assim, nesse caso, tal como
ocorre com a transagao penal, o ofendido tem legitimidade para formular a proposta do acordo.

De outro giro, se o ofendido nao propuser ou quedar inerte em relagdo a proposta do
acordo, a agdo penal privada seguira seu tramite regular, sendo inviavel o oferecimento do
acordo pelo Ministério Publico ou pelo magistrado, na medida em que nas agdes penais privadas
vigem os principios da conveniéncia e da disponibilidade, conforme ja explicado.

E, em ndo havendo composig¢ao civil dos danos, transa¢ao penal, suspensdo condicional
do processo ou acordo de ndo persecu¢ao penal, a acao penal devera seguir seu tramite normal,
que no caso dos crimes contra a propriedade industrial observa procedimento especial, cujas
especialidades residem ndo na fase processual, mas sim na fase que antecede o inicio da agdo

penal, conforme doravante sera visto.

4.2 ESPECIALIDADE DAS MEDIDAS PRELIMINARES

Os crimes contra a propriedade industrial seguem procedimento especial, estabelecido
pelos artigos 524 a 530-1 do Codigo de Processo Penal.

A Lein. 10.695/2003 introduziu mudangas importantes relativas ao procedimento dos
crimes contra a propriedade industrial, trazendo distingdes significativas entre crimes de agao
penal de iniciativa publica e de iniciativa privada, bem como introduzindo uma modalidade de
busca e apreensdo que ndo existia no sistema processual penal brasileiro.

No caso dos crimes de agdo penal de iniciativa privada, a reforma ndo trouxe alteracdes

substanciais. Continua sendo uma condi¢do procedimental a promoc¢ao de medida cautelar de
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producio antecipada de provas para crimes que deixam vestigios®**. Essa medida é precedida
por uma busca e apreensdo obrigatoria. O titular dos direitos de propriedade intelectual pode
requerer a apreensao de exemplares dos produtos que violam esses direitos para a realizagao de
exames periciais destinados a comprovar a materialidade do delito.

No entanto, nos crimes de acdo penal publica incondicionada, houve uma reforma
completa no procedimento. A producdo antecipada de provas por meio de exames periciais
ainda ¢ mantida como uma condi¢do procedimental para crimes que deixam vestigios. Além
disso, uma nova modalidade de busca e apreensao foi introduzida. Essa busca e apreensao nao
¢ mais apenas um instrumento a servico do processo, haja vista ter natureza satisfativa,
permitindo a apreensao desde o inicio de todos os bens que sejam objeto do crime.

Tais mudancas, por outro lado, ndo foram suficientes para fortalecer a capacidade de
aplicacdo da lei e de combate aos crimes contra a propriedade industrial, eis que ndo tornaram
o processo eficaz e/ou mais eficiente. Isso porque a maior parte dos crimes contra a propriedade
industrial, previstos nos artigos 183 e seguintes da Lei n. 9.279/96, se processa mediante a
interposicao de acdo penal privada, de modo a observar as antigas regras contidas nos artigos
524 a 530 do Codigo de Processo Penal.

Assim, a exce¢do ao artigo 191 da Lei n. 9.279/96, em que a acdo sera publica
incondicionada, com a aplicacdo dos modernos dispositivos inseridos pela Lei n. 10.695/2003,
previstos nos artigos 530-B e seguintes do Codigo de Processo Penal, os demais delitos se
apuram mediante queixa.

Hé que se observar, ainda, que a especialidade do procedimento penal nos crimes contra
a propriedade industrial se encontra na etapa prévia, que antecede o manejo da agdo penal,
consistente em medidas preliminares que basicamente dizem respeito a busca e apreensao nos
crimes contra a propriedade imaterial.

Apo6s o recebimento da pega inicial, segue-se o procedimento comum.

242 «“A comprovacdo do crime pela pericia é fundamental para a caracterizacdo da ‘justa causa’
para a agdo penal, pois, ‘seja o Codigo de Processo Penal, seja o Codigo de Propriedade
Industrial exigem, nos crimes contra a propriedade imaterial que deixam vestigio, como
pressuposto a admissibilidade da queixa-crime, a prévia comprovacdo da materialidade e
autoria do ilicito pela apreensdo dos bens e realizacao de pericia’ (RHC 11.848/SP, rel.
Min. Vicente Leal, DJ 11-3-2002). In casu, verifica-se que o laudo pericial homologado
pelo Magistrado que recebeu a queixa-crime ndo atestou a existéncia de qualquer delito,
inexistindo justa causa para o prosseguimento da acdo penal ante a total auséncia de prova
da materialidade do delito (STJ, publicado em 27-5-2002, p. 181, rel. José Arnaldo da
Fonseca).” CHOUKR, Fauzi Hassan. Coédigo de Processo Penal: comentarios
consolidados e critica jurisprudencial. 6. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2014. p. 544.
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4.3 PROCEDIMENTO NOS CRIMES DE ACAO PENAL PRIVADA

A legislagdo patria estabelece como regra que a agdo penal serd publica, ou seja,
titularizada pelo Ministério Publico, a quem competira ofertar a dentincia quando reunidos
elementos de autoria e materialidade delitivas.

A acdo penal sera privada, por sua vez, quando a lei expressamente assim o indicar,
concedendo titularidade ao ofendido para exercer o jus persequendi.

Desse modo, a diferenca entre a acao penal publica e a privada reside na legitimidade
para agir. Quando o Ministério Publico inicia a agdo, ela ¢ publica. No entanto, quando a lei
confere o direito de acusar exclusiva ou subsidiariamente ao ofendido, a a¢do penal ¢ privada.

A Lei de Propriedade Industrial atribuiu o direito de acusar exclusivamente a vitima,
com excecao do crime previsto no artigo 191 da Lei n. 9.279/96, de modo que a imensa maioria
dos delitos ali previstos ¢ apurada mediante o manejo de acdo penal privada.

A transferéncia da legitimidade ao ofendido para exercer o direito de acusar e propor a
acao penal decorre do entendimento do legislador no sentido de que o bem juridico protegido,
no caso concreto a propriedade industrial, tem carater patrimonial, mais privado do que publico,
de modo que o interesse particular na apuragdo do crime se sobrepde ao interesse estatal,
justificando a entrega da legitimidade para ingressar com a a¢do penal ao titular do direito
ofendido®*.

Note-se que a pessoa juridica normalmente ¢ vitima do crime contra a propriedade
industrial, de modo que para tais hipdteses o artigo 37 do Codigo de Processo dispde que “as
fundacdes, associagdes ou sociedades legalmente constituidas poderdo exercer a agao penal,
devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou, no
siléncio destes, pelos seus diretores ou socios-gerentes”.

Assim, as pessoas juridicas vitimas de crimes contra a propriedade industrial possuem

legitimacdo legal para ingressar com agdo penal em nome proprio.

243 Para Cerqueira, “a acio criminal contra o infrator de privilégio compete ao concessionario
da patente ou seu sucessor, este devendo comprovar a aquisi¢do da patente e a sua
transferéncia”. CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial, cit., v.
1, p. 346.
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4.3.1 Busca e apreensiao

Verificada a ocorréncia de crime contra a propriedade industrial, nas hipdteses de acao
penal de iniciativa privada, o ofendido devera requerer ao magistrado a busca e apreensao dos
bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, os quais posteriormente devem ser levados a
exame pericial de corpo de delito.

Se o crime deixar vestigios, a exordial acusatoria somente podera ser recebida se
acompanhada do laudo pericial homologado judicialmente pertinente aos bens que constituam
o corpo de delito®*.

Exige-se, dessa forma, producdo antecipada de prova pericial em relacdo aos produtos
apreendidos?®. Para tanto, juntamente com o pedido de busca e apreensdo, deve o requerente
instruir seu pedido com a descrigao dos quesitos a serem respondidos pelos peritos judiciais.

Havendo deferimento judicial da busca e apreensdo, esta sera realizada por dois peritos

nomeados livremente pelo juiz, que deverdo verificar a existéncia de fundamento para a

24 De acordo com Fauzi Hassan Choukr: “O laudo ¢ indispensavel para o recebimento, € nio
para o oferecimento da inicial. Nesse sentido: Crime contra a propriedade imaterial. Queixa
que, embora tenha sido ajuizada sem vir acompanhada do laudo de exame pericial, so foi
recebida depois de este ter sido juntado aos autos. Inexisténcia de ofensa ao art. 525 do
Codigo de Processo Penal. Ademais, no caso, ndo se demonstrou a ocorréncia de prejuizo,
razao por que, ainda que nulidade houvesse, ndo deveria ser ela decretada, nos termos do
art. 563 do Codigo de Processo Penal (HC 57.373)”. CHOUKR, Fauzi Hassan. Cédigo de
Processo Penal, cit., p. 542.

Nesse sentido: “com efeito, em relacdo aos crimes contra a propriedade imaterial, o Codigo
de Processo Penal prevé uma medida preliminar de busca e apreensdo e a realizagdo de
exame pericial para os ilicitos que deixam vestigios, conforme se depreende pela leitura
dos art. 524 a 528 do Codigo de Processo Penal, com o objetivo de colher os elementos
necessarios para o exercicio do direito de queixa. 3. Nesses casos, o prazo decadencial para
oferecimento da queixa-crime ¢ de 30 (trinta) dias, contados da ciéncia da homologa¢ao do
laudo pericial, produzido na medida preparatéria de busca e apreensao, nos termos do
disposto dos arts. 529 e 530 do mesmo diploma legal. Precedentes desta Corte. 4. Embora
a medida cautelar tenha por objeto reunir condi¢des de sustentacdo e procedibilidade ao
futuro ajuizamento da queixa-crime, tal procedimento preparatorio prescinde do
contraditorio. 5. Ademais, quando houver questdes de fato controvertidas a exigir maiores
esclarecimentos, como na hipdtese dos autos — ocorréncia ou nao da alegada rentincia tacita
—, cujo deslinde reclama investigacao probatdria, a matéria deve ficar reservada ao processo
principal. 6. A busca e apreensdo do livro que supostamente reproduziu a obra literaria do
agravado tornou-se desnecessaria, como bem ressaltou o agravante, porque o material ja
foi juntados aos autos — processo em apenso, motivo pelo qual o recurso especial foi
provido tdo somente para determinar ao Juiz de primeiro grau a realizacdo da pericia
necessdria ao exercicio de eventual direito de queixa do ora agravado”. STJ, Agravo
Regimental no Recurso Especial n. 402.488, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 07.12.2009.

245
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apreensao, nos conformes do artigo 527 do Cédigo de Processo Penal?*. Desse modo, se houver
fundamento, havera a apreensdo somente do que for necessario e suficiente para feitura da
pericia e comprovacao do corpo de delito, ndo devendo ocorrer apreensao total dos bens ou dos
produtos supostamente ilicitos.

De forma contraria, concluindo os peritos pela inexisténcia de fundamento nas
alegagoes do ofendido, ou seja, se os experts atestarem pela inexisténcia do delito, ndo havera
qualquer apreensao. Nesse caso o laudo pericial igualmente deve ser apresentado no prazo de
trés dias, expondo as razdes que embasaram a decisao de ndo apreensao das mercadorias.

Observe-se, desse modo, que a busca e apreensdo ndo pode ser realizada sem
autorizacao judicial, ao contrario do que ocorre nas hipoteses de agdo penal publica, ainda que
seja visivel e notdria a pratica do ilicito.

O artigo 203 da Lei n. 9.279/96* determina que, em se tratando de estabelecimentos
industriais ou comerciais legalmente organizados e funcionando publicamente, a busca se
limitard a vistoria e a apreensdo dos produtos, ndo podendo ser paralisada a atividade
legalmente exercida pelo estabelecimento. Assim, denota-se que nao ¢ possivel apreender
maquinas, equipamentos e insumos que podem servir para a suposta reprodugao ilegal dos bens
questionados.

No mais, somente o titular do direito ofendido podera requerer a busca e apreensao,
mediante apresentacdo do titulo de propriedade e registro respectivos, sob pena de ndo ser
recebida a queixa e tampouco determinada qualquer diligéncia preliminar. Logo, o magistrado
esta incumbido de aferir a titularidade da propriedade industrial invocada.

Porém, cumpre registrar que ndo ¢ somente o titular dos direitos que pode iniciar a acao
penal privada, na medida em que, nos termos do artigo 139, paragrafo tnico, da Lei n. 9.279/96,

¢ possivel que o licenciado seja investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa

2460 artigo 527 do Codigo de Processo Penal assim dispde: “A diligéncia de busca ou de
apreensao sera realizada por dois peritos nomeados pelo juiz, que verificardo a existéncia
de fundamento para a apreensdo, e quer esta se realize, quer ndo, o laudo pericial sera
apresentado dentro de 3 (trés) dias apos o encerramento da diligéncia. Paragrafo tnico. O
requerente da diligéncia podera impugnar o laudo contrério a apreensdo, e o juiz ordenara
que esta se efetue, se reconhecer a improcedéncia das razdes aduzidas pelos peritos™.
Artigo 203 da LPI: “Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente
organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligéncias preliminares limitar-
se-30 a vistoria e apreensdo dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, ndo podendo ser
paralisada a sua atividade licitamente exercida”. BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de
1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/19279.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.

247
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da marca, de modo que nessa hipdtese possuird também poderes para ingressar com a acao
penal em nome préprio, atuando com legitimidade extraordinaria.

Nao se pode olvidar, também, que o ofendido ha de ter cautela quando ingressar em
juizo, pois, conforme preconiza o artigo 204 da Lei n. 9.279/96, realizada a diligéncia de busca
e apreensao, respondera por perdas e danos a parte que a tiver requerido de ma-fé, por espirito

de emulagdo ou erro grosseiro.

4.3.2 Exame pericial

Tratando-se de crime contra a propriedade imaterial, o legislador patrio impde a
necessidade inafastavel da feitura de exame pericial, sendo o artigo 525 do Cddigo de Processo
Penal impositivo ao determinar que, “no caso de haver o crime deixado vestigio, a queixa ou a
dentincia ndo sera recebida se ndo for instruida com o exame pericial dos objetos que constituam
o corpo de delito”.

Diante da exigéncia em questdo, de natureza especial em relagdo aos demais dispositivos
legais, ndo incide a regra geral prevista no artigo 167 do Codigo de Processo Penal, que autoriza
o exame pericial indireto, por meio de testemunhas, ndo sendo possivel, portanto, a feitura do
exame de corpo de delito por meio indireto.

Assim, se nos crimes contra a propriedade industrial os vestigios da infracao
desaparecerem, nao serd possivel a feitura do exame de corpo de delito, seja direto ou indireto,
restando impossibilitado ao interessado ingressar com a acao penal para a responsabilizagdo do
ofensor.

Logo, ¢ importante frisar que para o recebimento da queixa hé necessidade de feitura de
exame pericial dos objetos que foram apreendidos mediante o requerimento do ofendido.

O laudo pericial, desse modo, constitui verdadeira condi¢ao de procedibilidade da agdo
penal, uma vez que a inicial acusatoria ndo sera recebida se ndo estiver instruida da citada prova
técnica.

Trata-se, portanto, de uma especificidade desse tipo de procedimento especial, que foi
inserido no ordenamento patrio com a finalidade de aumentar a seguranca juridica em relagao
a validade da acusacdo, exigindo-se tal modalidade de prova prévia, que em algumas
oportunidades pode se consubstanciar em analises periciais altamente especializadas e
sensiveis.

Nesse sentido a jurisprudéncia do egrégio Superior Tribunal de Justiga:
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Com efeito, em relagdo aos crimes contra a propriedade imaterial, o Cddigo de
Processo Penal prevé uma medida preliminar de busca e apreensdo e a realizagdo de
exame pericial para os ilicitos que deixam vestigios, conforme se depreende pela
leitura dos arts. 524 a 528 do Coédigo de Processo Penal, com o objetivo de colher os
clementos necessarios para o exercicio do direito de queixa®*.

A persecugdo penal dos denominados crimes contra a propriedade imaterial, que
deixam vestigios, exige, como condi¢do para o recebimento da queixa-crime, a

demonstracdo prévia da existéncia da materialidade do delito atestada por meio de

pericia técnica®®.

Prosseguindo, e conforme ja mencionado, o exame pericial deve ser realizado por dois
peritos nomeados pelo juiz, que deverdo proceder a elaboragcdo do laudo pericial, o qual
posteriormente precisa ser homologado para fins de oferecimento da queixa-crime.

O laudo técnico devera ser apresentado pelos dois peritos no prazo de trés dias apds o
encerramento das diligéncias, ainda que nada tenha sido apreendido.

Uma vez homologado o laudo pericial, o documento fica em cartorio e pode ser utilizado
para instruir eventual inquérito policial ou queixa-crime. E eventual irresignacdo em relacdo a
decisdo homologatoria deve ser objeto de manejo do recurso de apelagao, eis que a decisdo
judicial em questio tem natureza terminativa®>’.

A homologac¢do do laudo pericial, entretanto, ndo € prova definitiva da materialidade
delitiva, pois seu contetido podera ser discutido e afastado durante o curso da futura agdo penal.

Observe-se, por outro lado, que os peritos judiciais podem entender pela nao apreensao
dos bens ou produtos, devendo descrever no corpo do laudo os motivos que os levaram a tal

conclusdo.

248 STJ, 6 Turma, AgRg no REsp 402.488/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, DJ 17.11.2009,
DJe 07.12.2009.

249 STIJ, 5* Turma, REsp 336.553/SP, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 20.02.2003,
DJe 24.03.2003, p. 263, RT 814/566.

Nesse sentido os ensinamentos do professor Gustavo Badar6, verbis: “Se o juiz indeferir o
pedido de busca e apreensdo cabera apelagdo, por se tratar de decisdo com forca de
definitiva (CPP, art. 593, II). No caso de o ofendido apelar da decisdo que indefere a busca
e apreensao podera surgir um problema pratico: de um lado, ¢ necessaria a pericia ¢ a
homologac¢ao de seu laudo, para o recebimento da queixa e, de outro, o prazo decadencial,
que ndo se suspende nem se interrompe, estara correndo, durante o julgamento da apelagao.
A forma de impedir a decadéncia serd o oferecimento de queixa, com pedido de
sobrestamento do juizo de admissibilidade da acusacdo, até o julgamento da apelagao.
Dessa forma, ndo estard sendo violado o art. 525 do CPP, que se refere ao recebimento
da queixa e, por outro lado, com seu aforamento, ja se evita a decadéncia”. BADARO,
Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
t. Il p. 173.
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A negativa dos experts em apreender os produtos autoriza o requerente da diligéncia a
apresentar impugnacdo ao laudo, postulando ao juizo que determine a apreensdo, de acordo
com o teor do paragrafo unico do artigo 527 do Cédigo de Processo Penal. O magistrado, por
sua vez, reconhecendo a auséncia de razoabilidade dos fundamentos constantes do laudo
pericial, determinard a apreensdo requerida pelo ofendido. De modo contrario, se houver
razoabilidade nos fundamentos constantes do laudo pericial, o magistrado homologara referido

laudo tal como apresentado pelos experts.

4.3.3 Acio penal

A acdo penal deve ser iniciada pela apresentacdo de queixa-crime pelo ofendido,
devidamente instruida com o laudo pericial dos objetos apreendidos. O laudo pericial
homologado, conforme j4 mencionado, ¢ condi¢do de procedibilidade, que demonstra a justa
causa para o manejo da agdo penal.

A 1inicial acusatoéria também deve ser instruida com a prova do direito a agdo, que ¢ a
comprovagao da legitimidade da parte autora, sob pena de ndo recebimento da queixa, de acordo
com o artigo 526 do Cddigo de Processo Penal.

A queixa-crime devera ser oferecida no prazo maximo de 30 dias ap6s a homologagao
judicial do laudo técnico®®!, nos casos de réu solto, e no prazo maximo de oito dias apds a
homologacao judicial do laudo técnico para a hipotese da ocorréncia de prisao em flagrante e o
réu ndo ter sido posto em liberdade.

Nesse sentido, o artigo 529 do Cddigo de Processo Penal?>? assevera que nio serd

admitida queixa com fundamento em apreensao e pericia se decorrido o prazo de 30 dias apos

251 Sobre a contagem do prazo decadencial: “da ciéncia da homologagdo do laudo ¢ que se conta

o prazo de decadéncia do direito de queixa” (STF, RHC 38.830), sendo que, “em caso de
delito contra a propriedade imaterial, o prazo de seis meses, do art. 38, do Cod. Proc. Penal,
deve ser sempre observado, prevalecendo sobre o estabelecido no art. 529” (STF, RHC
39.659), posto que “o art. 529 do Codigo de Processo Penal, por ser especifico dos
procedimentos referentes aos crimes de acdo privada contra a propriedade imaterial, afasta
deles a incidéncia do art. 38 do mesmo diploma e do art. 105 do Codigo Penal, os quais, como
normas gerais, se aplicam as hipoteses nao abrangidas pela regra especial” (STF, RHC
55.765). CHOUKR, Fauzi Hassan. Cédigo de Processo Penal, cit., 2014, p. 542.

Artigo 529 do Codigo de Processo Penal: “Art. 529. Nos crimes de agdo privativa do
ofendido, ndo serd admitida queixa com fundamento em apreensdo e em pericia, se
decorrido o prazo de 30 dias, ap6s a homologacao do laudo”.
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a homologacdo do laudo?>*. O artigo 530 do Cédigo de Processo Penal?**, por sua vez,
determina que tal prazo ¢ reduzido para oito dias nos casos de prisdo em flagrante em que o
investigado permanece encarcerado. Tais prazos devem ser computados a partir da intimagao
da decisao que homologou o laudo pericial.

Observa-se, entretanto, que a prisdo por forca de flagrante tem prazo de duracdo
diminuto, de modo que o infrator somente poderd permanecer sob custodia cautelar se for
decretada judicialmente sua prisdo temporaria ou preventiva, o que dificilmente ocorrerd na
pratica, eis que os delitos contra a propriedade industrial sdo considerados crimes de menor
potencial ofensivo.

O prazo para a propositura da queixa tem natureza decadencial, ndo se interrompendo e

tampouco se suspendendo, conforme ja decidido pelo Superior Tribunal de Justiga:

Seja o Codigo de Processo Penal, seja o Codigo de Propriedade Industrial exigem, nos
crimes contra a propriedade imaterial que deixam vestigio, como pressuposto a
admissibilidade da queixa-crime, a prévia comprovagao da materialidade e autoria do
ilicito pela apreensdo dos bens e realizagdo de pericia. Em sede de crimes contra a
propriedade industrial que deixam vestigio, cuja ag¢@o penal tem como condicdo de
procedibilidade a realizagdo de pericia, incide o prazo decadencial de trinta dias apos
a homologacdo do laudo, expresso na regra especifica do artigo 529, do CPP?%>,

O prazo para o oferecimento de queixa-crime, no caso de crimes contra a propriedade
imaterial que deixam vestigios, € de trinta dias contados a partir da intimacdo da
homologagéo do laudo pericial pelo Juiz. Inteligéncia do art. 529 do CPP>%°,

A jurisprudéncia entende que a norma do artigo 529 ¢ especial em relagdo ao artigo 38
do Codigo de Processo Penal, que estabelece o prazo de seis meses para a decadéncia do direito
de queixa, contado do dia em que vier a saber quem ¢ o autor do crime.

Conclui-se, portanto, que na ac¢do penal privada dos crimes contra a propriedade

industrial vigem as duas modalidades de prazos de decadéncia. Assim, enquanto ndo for

253 «A persecugio penal dos denominados crimes contra a propriedade imaterial que deixam

vestigios exige, como condi¢do para o recebimento da queixa-crime, a demonstragdo prévia

da existéncia da materialidade do delito atestada por meio de pericia técnica. A norma do

art. 529, do Codigo Processual Penal, de carater especial, prevalece sobre a geral do art. 38,

desse mesmo diploma legal. Em consequéncia, o direito de queixa ¢ de 30 (trinta) dias,

contados da sentenga homologatéria do laudo pericial (RT 814/566)”.

Artigo 530 do Codigo de Processo Penal: “Se ocorrer prisdo em flagrante e o réu ndo for

posto em liberdade, o prazo a que se refere o artigo anterior serd de 8 (oito) dias”.

235 STJ, 6* Turma, RHC 11.848/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJ 07.02.2002, DJe
11.03.2002, p. 278, RT 801/480.

236 QTJ, 5* Turma, RHC 17.390/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves de Lima, DJ 14.06.2005,
DJe 02.08.2005, p. 304, RT 840/548.
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realizado o pedido de busca e apreensdo, com a homologa¢do do respectivo laudo pericial, ha
de vigorar a mencionada regra do artigo 38 do Codigo de Processo Penal, de seis meses para a
decadéncia do direito de queixa. Apds a homologacdo do laudo pericial, passa a viger a
determinagdo dos 30 dias constantes do artigo 529 da legislagdo processual penal.

Outrossim, na hipotese de transcurso do prazo decadencial sem o oferecimento da
queixa pelo ofendido, o autor do fato podera requerer o levantamento dos bens apreendidos.

Havendo o oferecimento da queixa, esta podera ser recebida ou rejeitada liminarmente.

Com seu recebimento, segue-se o rito comum processual, com a determinacdao da
citacdo do querelado, apresentacdo de resposta escrita, analise de absolvigdo sumaria e posterior

designagdo de audiéncia de instrugdo, debates e julgamento.

4.4 PROCEDIMENTO NOS CRIMES DE ACAO PENAL PUBLICA

A acdo penal publica ¢ a titularizada pelo Ministério Publico, que imputa os fatos
criminosos praticados pelo infrator por meio do oferecimento de dentncia, que devera conter
elementos de autoria e materialidade delitivas.

Nos termos do artigo 530-1 do Cédigo de Processo Penal, nos crimes em que caiba agao
penal publica incondicionada ou condicionada, observar-se-ao as normas constantes dos artigos
530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G e 530-H do citado Cddigo.

Uma vez ofertada a exordial acusatoria, o magistrado devera analisar o preenchimento

157 para fins de seu recebimento.

dos requisitos do artigo 41 do Codigo de Processo Pena
Recorde-se que nos crimes contra a propriedade industrial somente o delito previsto no
artigo 191 da Lei n. 9.279/96 ¢ de acdo penal publica incondicionada, por expressa
determinagdo do artigo 199 da mencionada lei.
O artigo 191 da Lei n. 9.279/96 prevé pena de detengdo, de um a trés meses, ou multa,
para a reproducdo ou imitagdo, de modo que possa induzir em erro ou confusdo, armas, brasoes
ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessaria autorizagao,

no todo ou em parte, em marca, titulo de estabelecimento, nome comercial, insignia ou sinal de

propaganda, ou usar essas reprodugdes ou imitacdes com fins econdmicos. As mesmas penas

257 Artigo 41 do Codigo de Processo Penal: “A dentncia ou queixa contera a exposigdo do fato
criminoso, com todas as suas circunstancias, a qualificacdo do acusado ou esclarecimentos
pelos quais se possa identifica-lo, a classificacdo do crime e, quando necessario, o rol das
testemunhas”.
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sdo aplicaveis para aquele que vende ou expde ou oferece a venda produtos assinalados com
essas marcas.

O procedimento a ser observado para os crimes contra a propriedade imaterial € o criado
pela Lei n. 10.695/2003 e constante dos artigos 530-B a 530-H do Cédigo de Processo Penal.
Entretanto, pode-se observar desde ja que alguns dos dispositivos em questdo sdo aplicaveis
apenas aos crimes contra os direitos autorais, como ¢ o caso do artigo 530-H, que prevé espécie
de legitimidade ampliada para a habilitagdo do assistente de acusacao.

Isso porque tais dispositivos legais sdo aplicaveis as duas espécies de crimes contra a
propriedade imaterial quando a a¢@o penal for publica: os delitos contra os direitos do autor e
os delitos contra os direitos de propriedade industrial.

O procedimento especial para os crimes de agdo penal publica tem a finalidade de afastar
a exigéncia do ofendido de requerer a busca e apreensdo dos objetos contrafeitos e posterior

homologacao do laudo pelo juiz.

4.4.1 Busca e apreensao

O artigo 524 dispde que, nos casos das infragdes previstas nos §§ 1°, 2° e 3° do artigo
184 do Codigo Penal, a autoridade policial procederd a apreensdo dos bens ilicitamente
produzidos ou reproduzidos, em sua totalidade, juntamente com os equipamentos, suportes €
materiais que possibilitaram sua existéncia, desde que estes se destinem precipuamente a pratica
do ilicito.

O dispositivo legal em questdo, embora faca mencao aos delitos contra os direitos do

autor?>8, ¢ aplicavel também ao crime do artigo 191 da Lei de Propriedade Industrial, por forca

258 Artigo 184 do Codigo Penal: “Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe sdo conexos:
Pena — detengdo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa. § 1° Se a violagao consistir em
reprodugao total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou
processo, de obra intelectual, interpretacdo, execug¢do ou fonograma, sem autorizagdo
expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de
quem os represente: Pena — reclusdo, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. § 2° Na mesma
pena do § 1° incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expde
a venda, aluga, introduz no Pais, adquire, oculta, tem em depdsito, original ou cdpia de obra
intelectual ou fonograma reproduzido com violagao do direito de autor, do direito de artista
intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original
ou copia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorizagdo dos titulares dos
direitos ou de quem os represente. § 3° Se a violagdo consistir no oferecimento ao publico,
mediante cabo, fibra dtica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuario
realizar a selecdo da obra ou producdo para recebé-la em um tempo e lugar previamente
determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem
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do artigo 530-I do Codigo de Processo Penal, que dispde que nos crimes em que caiba acao
penal publica serdo observadas as normas estabelecidas nos artigos 530-B, 530-C, 530-D, 530-
E, 530-F, 530-G e 530-H.

Assim, podera a autoridade policial, sempre que constatar a existéncia de flagrante
delito, independentemente de requerimento ou ordem judicial, realizar a busca e apreensdo de
bens ou produtos elaborados por reprodugdo ou imitacdo de armas, brasdes ou distintivos
oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais. Todavia, se nao houver flagrante delito, as
buscas policiais somente poderdo ser realizadas mediante autorizagao judicial.

Os bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos deverdo ser apreendidos em sua

integralidade’

, a0 contrario do que ocorre na apreensao das infragdes de acdo penal privada,
em que somente sao apreendidos os bens necessarios para feitura da pericia.

Assim, deve a autoridade policial apreender a totalidade dos bens relacionados ao ilicito.
Tal medida pode esbarrar em um efeito pratico desfavoravel, decorrente da possivel quantidade
excessiva de bens ilicitos encontrados, que pode causar dificuldade para a realizacdo da sua
descricdo pormenorizada.

De forma diversa do que ocorre nas a¢des penais privadas, também se mostra possivel
a apreensdo dos equipamentos, suportes € materiais destinados a reprodugdo ou imitacao ilegal.

Quando da apreensdo serd lavrado termo, que deverd ser assinado por duas ou mais
testemunhas, descrevendo todos os bens apreendidos e as informacdes sobre suas origens. Tal
termo deve necessariamente integrar o inquérito policial ou o processo.

Os bens apreendidos, por expressa disposi¢cdo legal, deverao ser depositados sob os
cuidados dos titulares de direito de autor e os que lhe sdo conexos, os quais deverdo coloca-los
a disposicdo do magistrado quando do ajuizamento da acdo. Tal determinagdo legal faz
referéncia somente aos bens apreendidos com violacdo ao direito de autor. Nada impede,
entretanto, que os bens apreendidos contendo reprodugdo ou imitacdo de armas, brasdes ou
distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sejam depositados sob a

responsabilidade do respectivo 6rgdo estatal titular.

autorizacdo expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do
produtor de fonograma, ou de quem os represente: Pena — reclusdo, de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, e multa. § 4° O disposto nos §§ 1°, 2° e 3° ndo se aplica quando se tratar de excecao
ou limitacao ao direito de autor ou os que lhe s3o conexos, em conformidade com o previsto
na Lein. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cdpia de obra intelectual ou fonograma,
em um s6 exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto”.
O § 530-B do Coédigo de Processo Penal determina que a autoridade policial procederd a
apreensao dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, em sua totalidade.

259



123

Assim, contrariamente ao que ocorre nas apreensdes em geral, os objetos apreendidos
nio permanecem sob a guarda do ofensor, mas sdo confiados em depésito ao ofendido®®’, que
devera se comprometer a apresenta-los em juizo sempre que assim for determinado.

Embora o deposito dos bens nas maos do ofendido seja entendido como beneficio,
notadamente em face de promover a vantagem de maior facilidade para eventual ressarcimento
de dano patrimonial, a depender do caso concreto pode acarretar verdadeiro transtorno, na
medida em que a apreensao da totalidade dos bens exigida pela lei pode desencadear custos
financeiros altos para a guarda dos referidos bens?¢!.

Sensivel a questao de o 6nus da guarda dos bens recair sobre a vitima, o artigo 530-F do
Codigo de Processo Penal permite que o ofendido requeira a destruicdo da produgdo ou
reproducgao apreendida quando nao houver impugnac¢ao quanto a sua ilicitude ou quando a agao
penal nao puder ser iniciada por falta de determinacao de quem seja o autor do ilicito. Nessas
hipdteses, havendo requerimento da destruicdo dos bens apreendidos, o magistrado podera
deferir o pedido, determinando a preservacao de amostras suficientes para a prova do corpo de

delito?®2,

4.4.2 Exame pericial

Nos crimes contra a propriedade industrial, em se tratando de acao penal de iniciativa
privada ou de acao penal publica, o exame pericial serd sempre imprescindivel para o inicio da
persecugdo penal.

Assim, subsequentemente a apreensdo, sera realizada, por perito oficial, ou, na falta
deste, por pessoa tecnicamente habilitada, pericia sobre todos os bens apreendidos e elaborado
o laudo que devera integrar o inquérito policial ou o processo®®’.

Entretanto, ao contrario do que ocorre na ac¢ao penal de iniciativa privada, ndo ha prazo
decadencial de 30 dias apds a homologacdo judicial do laudo para o oferecimento da peca

acusatoria, que podera ser interposta em momento posterior.

260 Artigo 530- E do Codigo de Processo Penal.

261 Nesse sentido, observa-se que cotidianamente sio noticiadas apreensdes volumosas de
mercadorias contrafeitas, onde a propria autoridade policial demora dias para proceder a
contagem e catalogacdo dos artigos apreendidos. Assim, a obriga¢do do ofendido de
permanecer com os bens sob sua guarda pode desencorajar a tomada de medidas para a
punicdo dos infratores, eis que o valor para manter em depdsito quantidade expressiva de
mercadorias ¢ op¢ao financeiramente inviavel ao pequeno € médio empresario.

262 Artigo 530-F do Cédigo de Processo Penal.

263 Artigo 530-D do Cédigo de Processo Penal.
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4.4.3 Acao penal

Conforme ja exposto, a especialidade procedimental nos crimes contra a propriedade
industrial reside na fase preparatéria, anterior ao oferecimento da dentincia ou da queixa-crime.

Superada a fase preliminar destinada a obtencao da prova prévia da materialidade do
ilicito, a a¢do penal segue o rito ordindrio previsto no Cdédigo de Processo Penal, com a
determinagao da citacdo do denunciado, apresentagao de resposta escrita, avaliacdo de eventual
absolvicao sumadria e, por fim, designacao de audiéncia de instrugdo, debates e julgamento.

De acordo com o artigo 530-G do Cddigo de Processo Penal, quando da prolacao da
senten¢a condenatoria, o magistrado poderd determinar a destrui¢do dos bens ilicitamente
produzidos ou reproduzidos e o perdimento dos equipamentos apreendidos, desde que
precipuamente destinados a producao e reprodugdo dos bens, em favor da Fazenda Nacional,
que devera destrui-los ou doa-los aos Estados, Municipios e Distrito Federal, a instituigdes
publicas de ensino e pesquisa ou de assisténcia social, bem como incorpora-los, por economia
ou interesse publico, ao patrimdénio da Unido, que ndo poderdo retorna-los aos canais de
comércio.

Dessa maneira, os bens que configurem produgdo ou reproducdo ilicita deverdo ser
destruidos, seja no decorrer do processo ou por ocasido de determinag¢do contida na sentenca
condenatéria. Os equipamentos apreendidos, por sua vez, quando houver prova de que
destinados a producao e reproducao dos bens ilicitos, deverao ter seu perdimento decretado em

favor da Fazenda Nacional na sentenca condenatoria.

4.5 DA APREENSAO DIGITAL

Na atualidade muitas atividades criminosas sao praticadas através de meio digital, com
a utilizacdo de tecnologia avancada e de dispositivos eletronicos de ultima geragdo. Com o
avango da informatica, uma ampla gama de delitos se alastra no mundo digital em dimensdes
gigantescas, indo desde crimes cibernéticos até fraudes online. As violagdes praticadas pelo
meio digital também atacam a propriedade imaterial, aqui abrangendo os direitos autorais e a
propriedade industrial.

Conforme explanado anteriormente, os crimes contra a propriedade industrial t€m como
caracteristica a globalizacao e a transnacionalidade, sendo costumeiramente praticados através

de meios eletronicos ou, a0 menos, com o auxilio de tais meios digitais.
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Nessa esteira, os arquivos de informagdes, antes elaborados em papel e armazenados
fisicamente, agora sdo processados por meio informatizado, mediante programas de
processamento de dados, os quais também sdo necessdrios para a leitura € o acesso a
informagdo, e armazenados em dispositivos eletrdnicos ou nas denominadas “nuvens’?%*,

Por vezes as informagdes digitais sdo compactadas através de programas, e, dada a
imaterialidade do dado digital e sua possibilidade infinita de multiplicacdo, verifica-se grande
facilidade de difusao da informacgao.

A distingao entre informatica e telematica ¢ importante para compreender as diferentes
maneiras pelas quais os dados digitais podem ser obtidos. Enquanto a informatica trata do
armazenamento e processamento de dados em dispositivos eletronicos, a telematica lida com a

transmissao de dados por meio de redes de comunicagao.

Para Rennan Thamay e Mauricio Tamer, a prova digital é:

. o instrumento juridico vocacionado a demonstrar a ocorréncia ou nao de
determinado fato e suas circunstincias, tendo ele ocorrido total ou parcialmente em
meios digitais ou, se fora deles, esses sirvam como instrumento para sua
demonstracdo. A prova digital é o meio de demonstrar a ocorréncia de um fato
ocorrido em meio digital, ou que tem no meio digital um instrumento de demonstragéo
de determinado fato de seu contetido®®.

A prova digital, seja obtida por meio da informdtica ou da telematica, constitui uma
fonte de prova que tem semelhancas com o documento tradicional, mas também tem

caracteristicas proprias devido a sua natureza digital*®S.

264 Segundo Damasceno, “a modernidade inseriu habitos tecnolégicos ndo previamente
visualizados pelo legislador, ninguém imaginaria que a vida privada a ser armazenada até
mesmo nas nuvens ou em plataformas de arquivos digitais inseridos em aparelhos celulares
antes limitados as conversas telefonicas e hoje com uma infinidade de acdes”.
DAMASCENO, Luiz Henrique. O acesso a dados em aparelhos celulares, critica e
distingdes. In: SOUSA, Antdnio Francisco de; HOFFMANN, Henrique; LEITAO
JUNIOR, Joaquim (org.). Tratado contemporineo de policia judicidria. Cuiaba:
Umanos, 2019. Cap. 21, p. 305.

265 THAMAY, Rennan; TAMER, Mauricio. Provas no direito digital: conceito da prova
digital, procedimentos e provas digitais em espécie. 2. ed. Sdo Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2022. E-book. p. 56. Disponivel em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp
/title/rt/monografias/235810473/v2/page/RB-1.3. Acesso em: 2 dez. 2023

266« assim como qualquer outra atividade de nossa vida, parece-nos que, em algum
momento, o iter criminis passara pela internet, deixando, assim, informagdes de conexao.
Seja na consumagdo (crimes praticados pela internet) ou nos atos preparatérios (como o
assassino que pesquisa na internet sobre a arma do crime), € muito dificil que um crime nao
deixe uma pegada digital. Por essa razdo, o tratamento desses dados coletados ¢ cada vez
mais importante nas investigagdes criminais, tendo sido decisiva na solug¢do de diversos
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E fundamental que os procedimentos de obtencio e utilizagio da prova digital sejam
realizados de acordo com os principios do devido processo legal e respeitando os direitos
fundamentais dos individuos envolvidos. Isso inclui garantir a integridade e a autenticidade das
evidéncias digitais, bem como proteger a privacidade e os direitos dos envolvidos durante todo
o processo de investigagdo e julgamento.

Dessa forma, ao seguir tais principios e garantias legais, ¢ possivel obter prova digital
higida e legitima, que pode ser utilizada de modo eficaz no contexto juridico para a busca da
verdade e a aplicagdo da justica.

Nesse contexto, a denominada apreensdo digital diz respeito ao ato de confiscar ou
coletar evidéncias ou provas digitais referentes a uma investiga¢do criminal. Assim, uma vez
constatada a existéncia do crime, seja através do flagrante delito ou havendo a competente
autorizagdo judicial, as autoridades podem apreender dispositivos eletronicos como
computadores, midias de armazenamento, telefones celulares, tablets, dentre outros, assim
como coletar dados de registros de transacdes online, comunicagdes e qualquer outra evidéncia
digital relevante.

Para realizar apreensdes digitais de forma eficaz, muitas vezes ¢ necessario o
envolvimento de especialistas forenses em computacdo. Esses profissionais possuem o
conhecimento técnico e as ferramentas necessarias para coletar, preservar e analisar
adequadamente as evidéncias digitais sem comprometer sua integridade. Eles sdo capazes de
identificar e extrair informagdes relevantes dos dispositivos eletronicos de maneira forense,
seguindo padrdes e praticas reconhecidas internacionalmente.

Nao obstante a prova digital ser uma realidade atualmente, havendo noticias cotidianas de
buscas e apreensdes de equipamentos eletronicos em relevante numero de investigagdes, a
matéria em questdo carece de normatizacdo, embora o Brasil tenha aderido a Convengao sobre o

267

Cibercrime do Conselho da Europa, firmada em Budapeste“®’, que trata sobre os crimes

crimes: rastreio da localizacdo de criminosos a partir do endereco de IP utilizado em agdes
criminosas, andlise de dados informativos de mensagens de aplicativos, entre outras
modernas técnicas de investigacdo que auxiliam na resolucdo de crimes. Inegavelmente,
portanto, ha um interesse publico para que a persecugdo penal tenha acesso a essa nova
tecnologia (inclusive, para fornecer uma resposta penal adequada e atual).” FERREIRA,
André da Rocha. Tratamento de dados pessoais em investigagdes criminais: o direito
fundamental a autodeterminacdo informativa como limite constitucional. Revista
Brasileira de Ciéncias Criminais, Sao Paulo, v. 185, p. 115-259, 2021.

267 BRASIL. Decreto n. 11.491, de 12 de abril de 2023. Promulga a Convengio sobre o Crime
Cibernético, firmada pela Republica Federativa do Brasil, em Budapeste, em 23 de
novembro de 2001. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ Ato2023-
2026/2023/Decreto/D11491.htm. Acesso em: 15 ago. 2023.
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cibernéticos, regras de investigagdo e de producdo de provas, estabelece o fortalecimento da
cooperac¢ao juridica internacional no combate aos referidos digitais, dentre outras disposigoes.

No que concerne a apreensao digital, ela pode ou nao ser antecedida de medida de
busca?®®, tratando-se de “medida cautelar de natureza criminal visando a assegurar a obtengio
e a perpetuacdo de uma prova”, pois “consiste em assegurar ndo sé a existéncia de uma prova
criminal, como também evitar seu perecimento”?%’.

A Lei n. 9.279/96 estabelece disposi¢cdes especificas para a busca e apreensao
relacionadas a prova dos crimes contra a propriedade industrial. Essas regras especiais
complementam as normas ordindrias e visam proteger os direitos dos detentores de patentes e
marcas registradas.

Em casos de crimes contra patentes, a lei determina que o oficial do juizo encarregado
da busca e apreensao seja acompanhado por um perito. Esse perito tem a fungdo preliminar de
verificar a existéncia do ilicito, podendo, se necessario, realizar a apreensao dos produtos em
quantidade suficiente para a elaboragdo do exame de corpo de delito?’’. Essa medida visa
garantir a preservagao das evidéncias necessarias para a investigagao e a posterior agao penal.

A Lei de Propriedade Industrial também estipula que, nos casos em que a busca e
apreensdo ocorrerem em estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e
em funcionamento publico, as diligéncias devem se limitar a vistoria e apreensdo, sem paralisar

a atividade licitamente exercida®’!

. Isso significa que as autoridades devem agir de forma a

minimizar os impactos sobre as operagdes comerciais regulares do estabelecimento, garantindo

que a busca e apreensao sejam realizadas de forma eficiente, mas sem interrupgdes indevidas.
Além da diligéncia preliminar e da apreensdo de produtos para exame pericial, a lei

prevé a possibilidade de apreensdo e destruicao de marcas falsificadas, alteradas ou imitadas.

268« aapreensdo, no mais das vezes, segue a busca. Emerge, dai, o costume de vé-las unidas.

Conceitos que se teriam fundido, como se fossem uma e mesma coisa, ou objetivamente,
inseparaveis. As buscas, contudo, se distinguem da apreensdo, como os meios diferem dos
fins.” PITOMBO, Sergio Marcos de Moraes. Do sequestro no processo penal brasileiro.
Sao Paulo: Bushatsky, 1973. p. 60.
269 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal. 7. ed. Sdo
Paulo: Saraiva, 2008. p. 270.
PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensiao no processo penal.
2. ed. Sao Paulo: RT, 2005. p. 288.
O artigo 203 da Lei de Propriedade Industrial assim dispde: “Tratando-se de
estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam
funcionando publicamente, as diligéncias preliminares limitar-se-30 a vistoria e apreensao
dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, ndo podendo ser paralisada a sua atividade
licitamente exercida”.

270
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Essa medida tem como objetivo combater a comercializagdo de produtos que infrinjam os
direitos de propriedade industrial, protegendo assim a integridade das marcas registradas e a
reputacao dos detentores legitimos dessas marcas.

Portanto, a Lei de Propriedade Industrial estabelece procedimentos especificos para a
busca e apreensdo relacionadas a crimes contra a propriedade industrial, garantindo o respeito
aos direitos dos detentores de patentes e marcas registradas, bem como a efetividade das
medidas de combate a falsificacdo e a pirataria.

A colheita da prova digital nos crimes contra a propriedade industrial deve obedecer as
regras gerais, de modo que a busca e apreensdo devem estar lastreadas em decisdo judicial
indicando o local da realizacdo da diligéncia e delimitando os equipamentos que devem ser
apreendidos, com a meng¢do a necessidade de apreensao fisica do equipamento ou a feitura de
copia das informagoes ali contidas mediante espelhamento de dados.

De idéntico modo ao que ocorre com as apreensdes de produtos fisicos, a apreensdo da
prova digital, quando ocorrer em estabelecimentos legalmente organizados e em
funcionamento, ndo devera implicar a paralisagao da atividade licitamente exercida

A colheita das provas digitais impde o exame dos dispositivos eletronicos e a apreensao
daqueles que possam armazenar elementos aptos ao deslinde da investigacdo. Em se tratando
de apreensdo digital relacionada aos crimes contra a propriedade industrial, ¢ possivel a
obtencdo de intimeras provas sobre o crime pela andlise, dentre outros, de dispositivos
eletronicos (computadores, tablets, smartphones etc.), midias de armazenamento (CDs, DVDs,
cartoes de memoria, dentre outros), documentos digitais (documentos de texto, planilhas, dudio,
video, mensagens etc.), registros de comunicagdes (chamadas telefonicas, mensagens de texto,
e-mails, mensagens instantaneas e outros), dados de navegacao e historico (para obtencao de
informacdes sobre a atividade online do suspeito) e metadados (informagdes embutidas nos
arquivos digitais que possam fornecer elementos para a investigagao).

Cumpre recordar que em relagdo aos crimes contra a propriedade industrial a prova
digital pode conter elementos importantes sobre o delito, por exemplo, a relagcdo de produtos
contrafeitos, o caminho percorrido de tais produtos desde a sua producao até o vendedor final,
as pessoas envolvidas na atividade ilicita, os locais onde os produtos contrafeitos sao
fabricados, os responsaveis pelo transporte, a maquete ou protdtipo do produto que se pretende
imitar, o destino do dinheiro arrecadado com a pratica do ilicito e as respectivas movimentagdes
financeiras, dentre outros. Esses elementos sdo importantes para permitir ndo sO6 a
responsabilizacdo do vendedor a varejo do produto como também os chefes ou o cabeca da

organizag¢do criminosa voltada a violagdo da propriedade industrial.
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4.6 DO CONCURSO APARENTE DE NORMAS

O direito penal proibe a dupla condenagdo por fato tnico. Ou seja, ninguém pode ser
punido duas vezes pelo mesmo crime. Esse dogma deve nortear o intérprete sempre que, diante
de um fato concreto, incidam aparentemente sobre ele duas normas que tipifiquem
criminalmente a conduta.

Em outras palavras, o conflito ou concurso aparente de normas ocorre quando duas ou
mais normas parecem incidir a0 mesmo tempo sobre idéntico fato?’2.

Portanto, para que haja um conflito aparente de normas mostra-se necessario que o fato
seja unico, que haja a aparente incidéncia de mais de uma norma incriminadora e que as normas
estejam concomitantemente em vigéncia. Reunidos esses requisitos, podemos afirmar a
ocorréncia de um conflito aparente de normas. Da-se o nome de aparente porque, na realidade,
ndo existe conflito de normas, pois apenas um dos dispositivos legais incidird sobre o fato
Criminoso.

Alguns crimes contra a propriedade industrial podem envolver elementos de outros
delitos capitulados no Codigo de Processo Penal ou em leis especiais, o que pode ocasionar o
conflito de normas, diante da aparente incidéncia de dois tipos penais diversos tipificando a
mesma conduta.

Desse modo, uma conduta criminosa pode abranger tanto elementos do crime de
contrabando quanto de violagdo de propriedade industrial. Por exemplo, um agente pode
importar produtos falsificados ou piratas, violando com a mesma conduta os direitos de
propriedade industrial.

Entdo, surge a questdo sobre qual crime deve incidir sobre a hipdtese concreta:
contrabando ou crime contra a propriedade industrial?

Para solucionar o conflito aparente de normas o intérprete devera se utilizar dos
principios da especialidade, da consuncdo, da subsidiariedade ou da alternatividade, que
indicardao qual norma deve ser aplicada ao caso concreto.

A norma penal especial € aquela que contém todos os elementos tipicos da norma penal

geral, acrescidos de um ou mais elementos de cunho objetivo®”® (por exemplo, circunstincias

272 «Tal conflito ocorre sempre que, a um Unico fato, aplica-se aparentemente mais de uma

norma incriminadora.” ESTEFAM, André; GONCALVES, Victor Eduardo Rios. Direito
penal — Parte geral. 11. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2022. p. 309.

273 S0 elementos objetivos do tipo: autor da a¢do, conduta comissiva ou omissiva, resultado,
nexo causal e imputacao objetiva.
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especificas do crime) ou subjetivo?’* (como a intengdo ou motivo do agente), denominados
especificos ou especializantes, que ndo se encontram presentes na norma geral.

Via de regra, a norma penal geral tem maior abrangéncia e trata de condutas criminosas
de forma mais ampla, enquanto a norma penal especial se concentra em detalhar aspectos
particulares de um crime especifico.

Dessa forma, verbi gratia, o crime de trafico ilicito de entorpecentes®” é especial em

relacdo ao crime de contrabando 27

, posto que no primeiro ha a presenca do elemento
especializante de a substancia causar dependéncia fisica ou psiquica, enquanto no crime de
contrabando a importagdo clandestina ou proibida ¢ descrita de forma generalizada. De idéntica

277 A

maneira, o delito de infanticidio®’’ é especial em relagdo ao crime de homicidio®’®

, posto que
engloba os elementos deste e agrega fatores especializantes, relativos ao estado de puerpério e
ao lapso temporal durante ou logo ap6s o parto.

Outro exemplo de aplicagio do principio da especialidade ocorre com o furto simples®”,

que prevé pena de reclusdo de um a quatro anos, e multa, e o furto qualificado®3’

, apenado com
reclusdo de dois a oito anos, € multa. Aqui, temos a norma penal geral, que trata do crime de
furto de maneira ampla, ¢ a norma penal especial, que trata do furto qualificado, acrescentando
circunstancias especificas que agravam a pena. Assim, se alguém pratica um furto qualificado
por rompimento de obstaculo, por exemplo, o principio da especialidade determina que a norma
penal especial prevalega sobre a norma penal geral, pois lex specialis derogat legi generali, de
modo que o infrator sera processado e punido de acordo com as disposi¢des da norma penal
especial, que impde penas mais severas para o furto qualificado.

O principio da subsidiariedade deve ser aplicado quando diferentes os graus de ofensas

previstos em normas penais distintas que tutelam o mesmo bem juridico, como também quando

274 S3o elementos subjetivos do tipo: o dolo (quando o agente tem a intengdo de produzir o
resultado) e a culpa (quando o agente ndo tem a intengdo, mas age com negligéncia,
imprudéncia ou impericia). Assim, os elementos subjetivos do tipo penal dizem respeito ao
estado animico do agente ao praticar determinada conduta.

275 Artigo 33 da Lein. 11.343/2006. BRASIL. Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui
o Sistema Nacional de Politicas Publicas sobre Drogas — Sisnad; prescreve medidas para
prevencdo do uso indevido, atengdao e reinsercdo social de usuarios e dependentes de
drogas; estabelece normas para repressdo a produ¢do nao autorizada e ao trafico ilicito de
drogas; define crimes e da outras providéncias. Disponivel em: https://www.planalto.
gov.br/ccivil 03/ ato2004-2006/2006/1ei/111343.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.

276 Artigo 334-A do Codigo Penal.

277 Artigo 123 do Codigo Penal.

278 Artigo 121 do Codigo Penal.

27 Artigo 155, caput, do Cédigo Penal.

280 Artigo 155, § 4°, do Codigo Penal.
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a norma principal contém bens juridicos adicionais aqueles previstos na norma subsidiaria, e na
hipotese de o fato previsto na norma subsidiaria ser elemento componente do fato incriminado
na norma principal. Assim, de acordo com o principio da subsidiariedade, na auséncia ou
impossibilidade de aplicacdo da norma principal mais grave, deve ser aplicada a norma
subsididria menos grave, pois lex primaria derogat legi subsidiariae. Exemplo classico da
aplicacdo do principio da subsidiariedade ¢ o crime de perigo para a vida ou a saude de
outrem?®!, que expressamente ressalva que a pena é de detencio, de trés meses a um ano, se o
fato ndo constitui crime mais grave. Dessa feita, se a exposi¢do a perigo resultar em morte,
aplica-se ao fato a norma penal que regula o homicidio.

Contudo, algumas hipdteses de concurso aparente de normas ndo sdo resolvidas pela
aplicacdo dos principios da especialidade e da subsidiariedade, devendo o intérprete, nesses
casos, recorrer ao principio da consungao ou absor¢ao, que tem aplicagdo nos casos em que um
delito funciona como fase regular de preparacado, fase de execug@o ou como mero exaurimento
de outro delito. Com a incidéncia desse principio, um delito ¢ absorvido pelo outro. Ocorre

basicamente em quatro situagdes: i) crime progressivo?®?; ii) progressdo criminosa®®?; iii) fato

1284 1285

anterior nao punivel " e iv) fato posterior ndo punive
Finalmente, o principio da alternatividade ¢ empregado quando o legislador prevé na

mesma norma penal uma série de condutas em seus varios nucleos, a estes cominando uma

281 Artigo 132 do Codigo Penal.

282 O crime progressivo ocorre quando o agente, desde o inicio de sua conduta, tem um objetivo
final e, para alcangé-lo, passa por diversas etapas criminosas menores, que S0 COMo
“crimes de passagem”. No contexto do crime progressivo, o agente acaba respondendo
apenas pelo delito mais grave, que ¢ o objetivo final de sua conduta, sendo que os delitos
menores sao absorvidos pelo crime mais grave. Exemplo: quando o infrator, para cometer
um homicidio, realiza anteriormente varias lesdes corporais. Nessa hipotese, o infrator
respondera apenas pelo homicidio.

Na progressdo criminosa hd a alteracdo no dolo do agente durante a pratica do
ilicito. Assim, apos produzir o resultado pretendido, o infrator prossegue em sua conduta
para obter resultado mais grave. Exemplo: o agente pratica lesdes corporais, mas, nao
satisfeito, decide matar a vitima. O infrator apenas respondera pelo delito de homicidio.

O fato anterior ndo punivel ocorre quando o fato anterior estd na linha de desdobramento
da ofensa mais grave. Como exemplo de antefactum nao punivel, temos o delito de
petrechos para falsificacdo de moeda, que ¢ modalidade de ato preparatorio a sucessiva
introducdo em circulacao da moeda falsa pelo mesmo infrator.

O postfactum ndo punivel ocorre quando o fato posterior se referir ao mesmo bem juridico
€ a mesma vitima, fincando absorvido pelo primeiro. Como exemplo temos o caso do
infrator que destrdi coisa alheia movel anteriormente subtraida. No caso, ndo responde pelo
crime de dano, mas somente pelo crime de furto.
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pena Unica. Trata-se dos denominados crimes de acdo multipla ou de conteudo variado. Como

exemplo temos o crime de trafico ilicito de entorpecente, que elenca varias condutas, como

... importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a
venda, oferecer, ter em deposito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorizag@o ou em desacordo com determinagdo legal ou regulamentar.

Assim, se o0 agente adquirir e posteriormente vender a substancia entorpecente, praticara
um unico crime.

Entdo, feitas essas consideracdes, retoma-se a hipotese anteriormente descrita, em que
o agente importou produtos falsificados e ludibriou o pagamento dos tributos devidos. Pode
haver duvida sobre qual crime o agente teria praticado, se o delito de contrabando ou o crime
contra a propriedade industrial. O dilema apresentado encontra solu¢do na aplicacdo do
principio da especialidade.

Nesse sentido, a conduta descrita se amola ao crime especial, capitulado no artigo 190
da Lei de Propriedade Industrial, haja vista que houve a importacao de produto assinalado com
marca ilicitamente reproduzida ou imitada. O crime de contrabando, por sua vez, descreve a
conduta de forma mais genérica, englobando toda espécie de importacio de mercadoria
proibida. Assim, a norma especial protetora da propriedade industrial incide em razao da

presenca do elemento especializante ou plus especial em relacdo ao delito de contrabando®®®.

286 «“pENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE ACAO
PENAL. CONDUTA DE IMPORTAR MERCADORIA FALSIFICADA NAO
CONFIGURA O DELITO DE CONTRABANDO. ART. 190, INCISO I, DA LEI N.
9.279/96. PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. ‘1. A conduta de
importar mercadoria falsificada ndo configura o delito de contrabando, no sentido de entender
que o produto seria de internagdo vedada, mas se subsome ao artigo 190, inciso I, da Lei n.
9.279/96, cujo processamento e julgamento compete a Justiga Estadual. 2. Ao analisar a
objetividade juridica de cada uma das normas conflitantes, verifica-se o carater especial do
crime contra registro de marca em detrimento do delito de contrabando. Isso se d& porque,
ndo obstante haja equivaléncia entre o niicleo normativo do tipo (‘importar’), a mercadoria
contrafeita ¢ espécie do género mercadoria proibida e, portanto, sua internagdo se amolda a
norma mais especifica do artigo 190 da Lei n. 9.279/96, e ndo ao artigo 334 do Codigo Penal.
3. O art. 190 da Lei n. 9.279/96 ¢ especial em relacdo ao crime de contrabando e sobre este
deve prevalecer na solu¢do do conflito aparente de normas, pelo principio da especialidade.
4. A conduta de importar mercadoria falsificada, ainda que com destinagdo comercial,
configura o crime do art. 190, I, da Lei n. 9.279/96, que ¢ de competéncia da Justica Estadual
e crime de agdo penal privada. 5. Tratando-se de a¢ao de iniciativa privada, por nao ter sido
promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha a qualidade para representé-lo,
falta legitimidade ad causam ao 6rgao ministerial. 6. Concedida a ordem de habeas corpus
para trancar a agdo penal.”” TRF 3" Regido, HC 5000371-87.2019.40.6181, Desembargador
José Marcos Lunardelli, data public. 10.06.2019.
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Note-se que no confronto entre os delitos de contrabando e de crime contra registro de
marca ha também a questdo da fixacdo da competéncia jurisdicional para apreciagao dos fatos.
Em se tratando de crime de contrabando, a Justi¢a Federal seria a competente para analise e
julgamento dos fatos. Por outro lado, como se trata de delito contra a propriedade industrial,
pela aplicagdo do principio da especialidade, a Justica Estadual é a competente para a
apreciacdo dos fatos e respectivo julgamento.

Pode-se também indagar qual crime pratica o agente que, utilizando-se de engodo ou
método fraudulento, procede a venda de produto falsificado como se original fosse. Nesse caso,

hé aparente conflito entre as normas que regulam o crime de estelionato®®’

e o crime de violagdo
de marca?®®,

Aqui a solucdo ¢ diferente. O crime de violagdo de marca ndo contém a elementar de
induzir ou manter outrem em erro mediante artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento,
de modo que ndo pode ser considerado especial em relagdo ao crime de estelionato. Trata-se de
delitos distintos, com elementos do tipo nao coincidentes.

Apesar de haver um fator diferenciado na conduta hipotética em analise, que ¢ a venda
de produto falsificado ao arrepio dos direitos de propriedade industrial, observa-se que a
intencdo do agente ¢ obter, mediante emprego de meio fraudulento, vantagem indevida em
detrimento da vitima.

Entdo, surge a questdo sobre qual crime deve incidir sobre a hipotese aqui posta:
estelionato ou crime contra a propriedade industrial? Embora existam opinides em sentido
contrario, a autora desta dissertacao entende que a hipotese se amolda ao delito de estelionato,
e ndo de violagdo de marca. Aplica-se ao caso o principio da consun¢do, segundo o qual o
delito-fim (estelionato) absorve o delito-meio (violagdo de marcas), haja vista que a finalidade
do infrator ¢ a obten¢ao de vantagem ilicita em detrimento das vitimas, € ndo a violacdo em si
do direito de propriedade industrial. Nesse sentido, inclusive, j4 se posicionou o egrégio
Superior Tribunal de Justiga®®.

De outra banda, a hipotese em comento seria crime contra a propriedade industrial se
nao houvesse induzimento da vitima a erro. Assim, se o vendedor anuncia o produto falso e o
comprador tem ciéncia de falsidade do bem que esta adquirindo, ndo ha que se falar em crime

de estelionato, mas sim em delito de violagao de marcas.

287 Artigo 171 do Codigo Penal.

288 Artigo 190 da Lei de Propriedade Industrial.

289 STIJ, 3* Se¢do, CC 168775/DF, 2019/0303906-0, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 28.10.2020,
DJe 12.11.2020, RSTJ, v. 260, p. 679.
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A violagdo da propriedade industrial também pode se confundir com o crime de
receptagdo, capitulado no artigo 180 do Coédigo Penal, quando, verbi gratia, uma pessoa oculta
coisa que sabe ser produto de crime de violagdao de marca.

Novamente estamos diante de uma hipotese em que ha conflito aparente de normas, pois
parecem incidir sobre o mesmo fato os artigos 180 do Codigo Penal e 190 da Lei de Propriedade
Industrial.

Aqui também se entende que o tipo penal incidente € o crime de violagdo de marcas, em
decorréncia da aplicacao do principio da especialidade, pois a norma especial prevalece sobre
a norma geral. No caso em andlise, o elemento especializante decorrente de o produto do crime
ser justamente um bem falsificado, assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada.

Outras hipoteses de conflito aparente de normas podem envolver os crimes contra a
propriedade industrial, cabendo ao intérprete analisar o caso concreto e aplicar a norma
incidente base nos critérios estabelecidos pelos principios da especialidade, consuncio,

subsidiariedade e alternatividade.
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5 DA ACAO PENAL COMO FORMA DE COIBIR E REPRIMIR OS
CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

5.1 DESAFIOS NO COMBATE AOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade industrial ¢ entendida como tema sensivel em razio de movimentar
cotidianamente quantias financeiras colossais pelas mais fortes poténcias mundiais,
impulsionando o desenvolvimento dos Estados mais prosperos.

A violagdo da propriedade industrial, por sua vez, ¢ fenomeno global de ampla
magnitude, que impacta cerca de 95% dos paises em todo o mundo, causando perdas financeiras
inestimaveis.

Embora inicialmente predominante nos paises em desenvolvimento, a violacdo da
propriedade industrial abrange na atualidade todos os continentes do planeta de forma
indistinta, estando em crescimento continuo e movimentando ilicitamente bilhdes de dolares
todos os anos.

Cumpre destacar que os crimes contra a propriedade industrial assumiram na atualidade

caracteristicas de crime organizado 2%°

, podendo-se verificar o estabelecimento de uma
hierarquia®®! entre os seus integrantes, com a divisdo das tarefas relacionadas ao ilicito e a

presenga do objetivo de lucro pelo exercicio da atividade criminosa.

290 Nesse sentido Gilson Dipp: “A pirataria ¢ um crime praticado por organiza¢do criminosa,
prevista na Lei de Lavagem de Dinheiro. E ndo ha organizag¢do criminosa, ndo ha crime
organizado que se mantenha com aquelas caracteristicas de trés ou mais pessoas, com
divisao de tarefas, com carater mais ou menos empresarial, com uma certa hierarquia, que
visa o lucro e que ndo tenha intimamente, ndo esteja intimamente ligado com um agente
publico ou um agente politico”. DIPP, Gilson. Pirataria e lavagem de dinheiro. /n:
SEMINARIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 27., 2007, Rio de
Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ABPI, 2007. p. 42.

Sobre o assunto: “No topo da pirdmide encontram-se os todo-poderosos mandantes que
jamais sao molestados, simplesmente porque desconhecidos, andnimos ou ‘cidadaos acima
de quaisquer suspeitas’. Em degrau inferior e distinto, situam-se os cérebros da organizagao
que representam um elevado percentual dentre os afazeres e as atividades empresariais
ilicitas. Desses planejadores exigem-se dotes excepcionais de inteligéncia, contragdo ao
trabalho, discricdo laboral e uma agugada l6gica indutiva capacitada a prever um universo
de hipoteses e suas solugdes correspondentes. No ultimo degrau da pirdmide estdo os
executores que se constituem no brago armado da entidade e, na maioria das vezes, sao
delinquentes contumazes, plurirreincidentes e que, no jargdo penitenciario, sao
classificados como ‘cadeeiros’ segundo o feliz achado de Augusto Thompson. Funcionam
como ‘iscas’ em relagdo a repressdo policial porque ajudam os aparelhos estatais perante
as exigéncias da opinido publica ja que, presos, ddo a falsa no¢do de que o crime esta
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Assim, os delitos industriais estdo estruturados de forma assemelhada as organizacdes
internacionais responsaveis pelo trafico ilicito de drogas e pelo contrabando de armas de fogo,
financiados pelo abundante volume financeiro movimentado em decorréncia da atividade
ilicita.

E possivel constatar que tais organiza¢des criminosas voltadas a violagio da propriedade
industrial operam no ambito internacional, estabelecendo redes complexas de comunicagdo,
transporte e distribui¢io em diferentes paises®*>.

Essas caracteristicas combinadas contribuem para a natureza sofisticada e desafiadora
dos crimes contra a propriedade industrial, tornando-o um problema global que requer esfor¢os
coordenados de aplicacdo da lei e de cooperagdo juridica internacional para enfrentd-lo
adequadamente.

Nesse contexto, ¢ de se relembrar que tais crimes caminham de maos dadas com
diversos outros delitos. Os lucros obtidos com a atividade criminosa de violagao da propriedade
industrial muitas vezes sdo ocultados e dissimulados, mediante transagdes financeiras espurias
de branqueamento de capital. Os ganhos ilegais, além de promoverem a lavagem de dinheiro,
ainda acarretam perdas significativas de receitas tributarias que poderiam beneficiar os cofres
estatais e, secundariamente, toda populagdo para qual o tributo deveria ser revertido. Ha, ainda,
a presenca de corrupcao das autoridades governamentais e policiais por parte dos criminosos,
com o objetivo de facilitar as atividades criminosas.

E importante ter em mente que a violagdo da propriedade industrial extrapola a
individualidade do titular do direito, indo além dos prejuizos vivenciados pela pessoa do

empresario ou do industrial. Isso porque esse tipo de criminalidade tem efeitos que transcendem

plenamente esclarecido, obrigando os orgdos oficiais a criacdo de fatos, ajustes de
circunstancias, artificializacdo de condi¢cdes ambientais etc., a fim de produzir uma falsa
versao fatica que possa travestir-se de crivel diante da sociedade revoltada. Mais uma vez,
os o6rgaos de comunicagdo social prestam-se a sanha estatal encarregada do engodo
produzido contra a sociedade debilitada”. DUARTE, Luiz Carlos Rodrigues. Principio
vitimologico e criminalidade organizada. /n: COPETTI, André (org.). Criminalidade
moderna e reformas penais: estudos em homenagem ao Professor Luiz Luisi. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 34.

Luiz Paulo Barreto ensina: “Elaboram sofisticados sistemas de internalizacdo de
produtos falsos e ilegais nessa regiao, formando uma poderosa rede de distribuigao,
que leva essa produgdo a estados, a municipios, a depdsitos nas capitais e, depois, a
pequenos depositos. Criou-se uma rede de vans e veiculos que distribuem essa
mercadoria até que ela chegue na ponta, onde existe um camel6”. BARRETO, Luiz
Paulo. Pirataria e lavagem de dinheiro. /n: SEMINARIO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 27., 2007, Rio de Janeiro, Anais... Rio de Janeiro:
ABPI, 2007. p. 43.
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0 aspecto patrimonial, posto que em um primeiro momento diminui a oferta formal de
empregos, podendo ocasionar posteriormente sensiveis prejuizos aos consumidores.

No Brasil, em particular, a violagao da propriedade industrial desencadeia a redugao das
transacgoes comerciais no mercado formal, resultando em acentuada diminuigado na arrecadagao
dos impostos relacionados a atividade econdmica, como ¢ o caso do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e do Imposto sobre a Circulagdo de Mercadorias e Servigos (ICMS). Os
cofres fiscais também experimentam perda sensivel na arrecadacao de Imposto de Renda (IR),
na medida em que as pessoas juridicas titulares dos direitos lesados tém afetados os seus lucros
em decorréncia da atividade ilicita. Nao se pode olvidar, ainda, que tais crimes igualmente
importam em diminui¢do de arrecada¢ao do Imposto de Importacao (II), ja que ha a diminuig¢ao
da importacao licita de bens e produtos.

Assim, os desafios modernos no combate aos crimes contra a propriedade industrial sao
muitos e de diferentes espécies, que vao desde a aceitacdo social em relacdo a pratica de tais
crimes, passando pela transnacionalidade do fendmeno, pela dificuldade de identificacdo e
rastreamento dos produtos falsificados ou pirateados, pela facilidade de disseminagao do ilicito

em decorréncia da natureza globalizada?** do comércio e do aumento gradativo das transagdes

293 Com relagdo a globalizagdo: “Los efectos positivos, pero sobre todo los negativos de la
globalizacién han dado lugar a muchas nuevas oportunidades, en los diferentes planos de
la sociedad, para que se cometan todo tipo de crimenes. Desde el punto de vista econémico,
la globalizacion ha creado nuevas posibilidades para que se desarrollen economias
informales e ilegales y para que se perpetren crimenes econdmicos y financieros a partir de
la economia legal. Desde el punto de vista ecologico, la globalizacion conduce a un nuevo
aumento de los delitos contra el medio ambiente (a mayor escala). Desde el punto de vista
politico, la globalizacion ha reforzado la extrema derecha, el terrorismo, la corrupcion y el
fraude. Desde el punto de vista social, los efectos de la globalizacion que causan
inseguridad han llevado a un aumento de la violencia intrafamiliar (sobre todo, contra
mujeres y nifios), de los delitos contra bienes y contra personas y de la delincuencia
callejera. Y desde el punto de vista cultural, los efectos negativos de la globalizacion tienen
como consecuencia un mayor uso y abuso del alcohol y de las drogas ilegales, de los delitos
de agresion y del racismo”. Traducdo livre: Os efeitos positivos, mas especialmente
negativos, da globalizagdo deram origem a muitas novas oportunidades, em diferentes
niveis da sociedade, para a pratica de todos os tipos de crimes. Do ponto de vista
econdmico, a globalizagdo criou novas possibilidades para o desenvolvimento de
economias informais e ilegais e para a perpetragdo de crimes econdmicos € financeiros a
partir da economia legal. Do ponto de vista ecologico, a globalizacdo leva a um novo
aumento de crimes ambientais (em maior escala). Do ponto de vista politico, a globaliza¢do
reforgou a extrema direita, o terrorismo, a corrupc¢ao e a fraude. Do ponto de vista social,
os efeitos da globalizacdo que causam inseguranga levaram a um aumento da violéncia
doméstica (especialmente contra mulheres e criangas), crimes contra a propriedade e as
pessoas e a criminalidade nas ruas. E do ponto de vista cultural, os efeitos negativos da
globalizacao resultam num maior uso e abuso de alcool e drogas ilegais, crimes de agressao



138

online, assim como pela lenidade da legislacdo penal patria, que enquadrou tais delitos como
de menor potencial ofensivo, cujos preceitos secundérios preveem penas que nao ultrapassam
um ano de detengdo. A legislagdo processual penal, que elegeu a persecugao penal por meio do
manejo de agdo penal de iniciativa privada, a que se procede somente mediante queixa,
igualmente contribui sobremaneira para a impunidade de referidos delitos.

Sobre a aceitagdo social dos delitos contra a propriedade industrial, em que pese a
gravidade do fato, a sociedade encara tal tipo de violagdo como algo trivial, presente no
cotidiano da populagdo. Na verdade, as pessoas nao optam por produtos falsificados de forma
deliberada, simplesmente para violar a propriedade industrial, mas sim porque tais produtos sao
financeiramente mais acessiveis e imitam as marcas desejadas pelos consumidores, que muitas
vezes nao tém condi¢des econdmicas para adquiri-las. Tal comportamento ¢ decorrente da
denominada cultura da moda, que impde determinados padrdes de consumo e faz que pessoas
de baixa e média renda, sem condi¢des financeiras de adquirir o produto original, comprem um
produto falsificado apenas para usufruir socialmente do prestigio carregado pela marca original

imitada. Assim, as pessoas aceitam comprar o produto, cientes de sua falsidade®*

, els que
economicamente é uma opgio de compra viavel e atrativa®®>.

E interessante destacar que parcela significativa da populagdo ndo compreende
completamente os danos causados pelos produtos falsificados ou pirateados, tanto em termos
de prejuizos econdmicos quanto em relagdo aos riscos para a propria saude e seguranca, de
modo que aumentar a conscientizacdo sobre essas questdes poderia ajudar a minimizar a
demanda por produtos ilegais.

De fato, bebidas alcodlicas falsificadas, por exemplo, podem causar grandes maleficios

a saude, pois sdo feitas com substancias como iodo, alcool etilico e metanol e processadas sem

e racismo. HEBBERECHT, Patrick. Sociedad de riesgos y politica de seguridad. In:

AGRA, Candido da et al. La seguridad en la sociedad del riesgo: un debate abierto.

Atelier, 2004. p. 359.
294 JORNAL BOM DIA BRASIL. Pesquisa revela que um em cada trés brasileiros ja
comprou contrabando. 2015. Disponivel em: https://gl.globo.com/bom-dia-brasil/
noticia/2015/05/pesquisa-revela-que-um-em-cada-tres-brasileiros-ja-comprou-contra
bando.html Acesso em: 19 mar. 2024.
De acordo com Rodrigo Collago, temos “Uma sociedade marcada, como foi dito aqui, por
uma desigualdade social muito grande e um desejo de consumo, um estimulo ao consumo
também muito grande”, fato este que facilita a aquisi¢ao de produtos contrafeitos. E avanca
asseverando que, “Entdo, temos, talvez, hoje, de reconhecer que, por conta provavelmente
da nossa formacao, de nossa historia, de nossa colonizagao, somos uma sociedade com alto
grau de tolerancia a ilegalidade”. COLLACO, Rodrigo. Pirataria e lavagem de dinheiro. /n:
SEMINARIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 27,2007, Rio de Janeiro,
Anais... Rio de Janeiro: ABPI, 2007. p. 49.
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a observancia das normas técnicas, sendo posteriormente armazenadas em locais inadequados.
Um ténis falsificado também pode causar prejuizo a satde, notadamente deteriorar as
articulagdes, causar problemas nos joelhos e na coluna de seus usuarios. Os remédios
falsificados, entretanto, sdo considerados os mais perigosos, posto que nao ha controle algum
sobre o farmaco contido no produto e tampouco sobre sua concentragdo, pureza ou dosagem.

Nao ¢ s6. A aceitacdo social do delito é, em muitas oportunidades, empregada como
argumento de defesa pelos criminosos, que contestam as acdes penais € inquéritos policiais
afirmando que o fato sustentado como tipicamente penal encontra guarida na sociedade, estando
respaldado pelos costumes e pela aceitagdo social como um fato corriqueiro, verificado no
cotidiano das pessoas. Trata-se da invocacdo da teoria da adequagdo social?®®, que em diversas
vezes ¢, inclusive, utilizada pelo Ministério Publico e aceita pelo Poder Judiciario.

Nessa toada, ndo se pode olvidar que o principio da interven¢cdo minima igualmente ¢
empregado para afastar a possibilidade de penalizacdo dos crimes contra a propriedade
industrial.

Isso porque, contemporaneamente, podemos visualizar uma expressiva € continua
expansao penal, no sentido de aumentar a intervencao estatal por meio da atuacdo do direito
penal para reprimir determinados tipos de condutas consideradas lesivas a sociedade. Essa
expansdo penal pode ser observada tanto pela criminalizacdo de novas condutas como pela

majoragdo das penas criminais ja previstas em lei.

296 O penalista alem3o Hans Welzel, no ano de 1939, foi o precursor da teoria da adequagio
social. Segundo Welzel, para uma conduta ser penalmente sancionada haveria necessidade
de reprovacdo social. Nao ¢ suficiente, portanto, que a conduta do agente agrida ou exponha
a perigo um bem juridico tutelado pela legislacio penal, sendo indispensavel, nesse
contexto, que haja uma valoracdo social negativa do comportamento em debate para
justificar a intervengao do Estado por meio da imposicao de san¢ao penal. WELZEL, Hans.
Derecho penal aleméan. 4. ed. Santiago: Editorial Juridica de Chile, 1997.

Conforme ensina Zipf, pode-se dizer que a adequacgdo social tangencia o principio da
insignificancia, posto que aquela pressupde uma aprovacdo da sociedade em relacdo a
determinado comportamento tipificado penalmente, enquanto esta diz respeito a uma
tolerancia da sociedade em virtude da reduzida gravidade da conduta criminosa praticada.
ZIPF, Heinz. Introduccion a la politica criminal. Revista de Derecho Privado, Madrid:
Editoriales de Derecho Reunidas, 1979. p. 106.

Gilson Dipp explica: “A pirataria € um crime praticado por organizagao criminosa,
prevista na Lei de Lavagem de Dinheiro. E ndo ha organizag¢do criminosa, ndo ha
crime organizado que se mantenha com aquelas caracteristicas de trés ou mais
pessoas, com divisdo de tarefas, com carater mais ou menos empresarial, com uma
certa hierarquia, que visa o lucro e que ndo tenha intimamente, nao esteja intimamente
ligado com um agente publico ou um agente politico”. DIPP, Gilson. Pirataria e lavagem
de dinheiro, cit., p. 42.
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Pode ser verificado, portanto, que em diversos casos o direito penal assume posi¢ao de
protagonismo em relacdo a determinados bens juridicos que poderiam ser tutelados por outros
ramos do direito, ferindo assim o principio da ultima ratio®’.

Esse exagero legislativo em tipificar criminalmente determinadas condutas acarreta o
fenomeno denominado como “inflagdo das leis penais”, ocasionando evidente desgaste do
direito penal, que acaba por tutelar direito que poderia ser protegido exclusivamente na seara
civel ou administrativa.

Nessa toada, ndo obstante a propriedade industrial ter sido tutelada na seara penal, os
critérios de valoracdo dos seus bens empregado pelo legislador ndo foi suficiente para reprimir
a criminalidade, havendo séria desproporg¢ao entre a gravidade do fato e a modicidade da sangdo
penal estabelecida pela lei. Acredita-se que, respaldado de forma equivocada no principio da
intervencdo minima, o legislador patrio acabou por apenar os crimes contra a propriedade
industrial de maneira acanhada, com penas mddicas e suaves, condi¢cdo esta que, somada aos
demais fatores que circundam tais delitos, acaba por dificultar sobremaneira a
responsabilizacdo dos criminosos.

Sobre a suavidade da pena, cumpre destacar que os delitos contra a propriedade
industrial sdo punidos com deten¢i0?*®, cujo preceito secundario estabelece pena méaxima que
varia de trés meses a um ano, ou multa, de modo que sdo classificados como de menor potencial
ofensivo, sujeitos a procedimentos mais brandos e com a possibilidade da aplicagdo da justica
penal negociada®”.

A disparidade do tratamento legal dos crimes contra a propriedade industrial pode ser

facilmente visualizada por meio da andlise comparativa de tipos penais que visam proteger bens

de natureza similar. Assim, comparativamente aos crimes contra o patrimonio, por exemplo, o

27 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral — arts. 1°a 120. 9. ed.
Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. v. 1. p. 116.

O artigo 33, caput, do Codigo Penal dispde que, nos crimes apenados com detencdo, o
regime inicial s6 pode ser o aberto ou o semiaberto, conforme as regras do artigo 33, § 2°.
BRASIL. Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. C6digo Penal. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 13
mar. 2024.

Aury Lopes Jr. emprega a terminologia “justica negocial” como género, dentro do qual se
inserem as diversas espécies de negociagdo, que podem versar sobre a pena, sobre acordos
a respeito da abreviacdo do rito com consequente diminuicdo da pena, delagdes e
colaboragdes premiadas. LOPES JR., Aury. A tridimensionalidade da crise do processo
penal brasileiro: crise existencial, identitaria da jurisdicdo e de (in)eficacia do regime de
liberdade individual. Revista Brasileira de Ciéncias Criminais, Sdo Paulo, v. 26, n. 143,
maio 2018. p. 117.
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furto e o estelionato, salta aos olhos a diminuta importancia que o legislador concedeu aos
crimes contra a propriedade industrial.

Apesar de os mencionados crimes objetivarem prevenir e reprimir lesdes de natureza
patrimonial, de maneira a tutelar o interesse material dos detentores dos bens ou direitos, os
crimes de furto e de estelionato preveem pena de reclusdo, enquanto os crimes contra a
propriedade industrial sdo apenados com deten¢do, embora possuam objetivo mais amplo do
que simplesmente tutelar os interesses financeiros, conforme ja se explicou.

O montante da pena privativa de liberdade fixada para os delitos em debate também ¢
algo incongruente, eis que o furto simples ¢ apenado com reclusdo, de um a quatro anos, e
multa, e o estelionato simples com reclusdo, de um a cinco anos, e multa. Enquanto isso, os
delitos contra a propriedade industrial possuem pena que variam de trés meses a um ano de
detencdo, ou multa.

Além disso, para o furto e o estelionato a pena privativa de liberdade ¢ aplicada de forma
cumulativa com a pena de multa, e ndo de maneira alternativa, como ocorre com 0s crimes
contra a propriedade industrial.

Em idéntico sentido, quando se comparam os crimes contra a propriedade industrial e o
delito de contrabando percebe-se ictu oculi que a propriedade industrial ¢ pouco valorizada
diante de sua real importancia para a sociedade, eis que o crime de contrabando possui pena
sensivelmente maior, de reclusdo, de dois a cinco anos, aplicada em dobro para o caso de o
crime ser praticado em transporte aéreo, maritimo ou fluvial.

Note-se que que o crime de contrabando abarca a conduta de introduzir em territorio
nacional produto falsificado. Tal conduta, em tese, pode se amoldar aos tipos previstos no artigo
190 da Lei de Propriedade Industrial e no artigo 334-A do Cddigo Penal. O conflito aparente

de normas é resolvido, entretanto, pela aplicagdo do principio da especialidade®®

, conforme ja
visto, segundo o qual a lei especial derroga a lei geral na situagao concreta.

Dessa forma, apesar da similaridade dos delitos, a analise comparativa dos preceitos
secundarios dos crimes contra a propriedade industrial, do furto simples, do estelionato e do

contrabando conduz a conclusdo de que a escolha legislativa para sancionar os primeiros crimes

39 Sobre o assunto: “Aplica-se, como vimos, sempre que existir entre 0s tipos penais em
conflito uma relacdo de especialidade (género — espécies). Sera especial, e portanto
prevalecera, a norma que contiver todos os elementos de outra (a geral), além de mais
alguns, de natureza subjetiva ou objetiva, considerados especializantes”. ESTEFAM,
André; GONCALVES, Victor Eduardo Rios. Direito penal — Parte geral. 11. ed. Sao
Paulo: Saraiva, 2022. p. 312.
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¢ desproporcional em relacdo ao sancionamento de crimes parecidos, que protegem bens
juridicos que guardam similaridade entre si.

Nao custa lembrar que a leveza das sangdes penais cominadas aos crimes contra a
propriedade industrial em diversas oportunidades acarreta a prolacao de decisdes judiciais
extintivas da punibilidade, diante da ocorréncia da prescricdo®®! da pretensdo punitiva estatal.

Outro entendimento que dificulta a penalizacdo dos crimes contra a propriedade
industrial ¢ a aplica¢do do principio da insignificancia®’? ou da bagatela, que determina ser
atipica a conduta cujos efeitos sociais sejam diminutos, que resultem em dano ou em prejuizo
de pequena monta. Esse entendimento praticamente deixa impunes todos os vendedores finais
dos produtos ou servigos falsificados, servindo de estimulo a pratica reiterada da infracao.

Contudo, a autora entende que o maior obstaculo legal a responsabilizagdo criminal nos
crimes contra a propriedade industrial advém do fato de que tais delitos sdo de agdo penal de
iniciativa privada, o que significa dizer que o processo criminal somente se inicia mediante o
oferecimento de queixa-crime pelo detentor do direito violado, atuando o Ministério Publico
em papel limitado, apenas como fiscal da lei.

Nesse sentido, mencionados delitos somente podem ser levados a juizo mediante queixa,
sendo a unica excecdo a do artigo 191 da Lei de Propriedade Industrial.

Por serem delitos de agdo penal de iniciativa privada®®?

, 0s crimes contra a propriedade
industrial revelam que o legislador entendeu que a ofensa a tais direitos interessa mais ao
querelante do que a sociedade, ainda que tais delitos na maioria das vezes sejam praticados por
imensas organizacdes criminosas, que acarretem reducao na arrecadacao tributaria e na geragao

de empregos formais.

301 «E a perda do direito de punir pelo Estado em face de sua inércia durante o lapso de tempo

previamente estabelecido na lei.” ESTEFAM, André; GONCALVES, Victor Eduardo Rios.
Direito penal — Parte geral, cit., p. 812.

Conforme ensina Zipf, pode-se dizer que a adequacgdo social tangencia o principio da
insignificancia, posto que aquela pressupde uma aprovacdo da sociedade em relacdo a
determinado comportamento tipificado penalmente, enquanto esta diz respeito a uma
tolerancia da sociedade em virtude da reduzida gravidade da conduta criminosa praticada.
ZIPF, Heinz. Introduccion a la politica criminal, cit., p. 106.

“Essa forma de a¢ao penal ¢ de iniciativa do ofendido ou, quando este for menor ou incapaz,
de seu representante legal. O direito de punir continua sendo estatal, mas a iniciativa da
acdo ¢ transferida para o ofendido ou seu representante legal, uma vez que os delitos dessa
natureza atingem a intimidade da vitima ou interesses estritamente particulares, de modo
que ela pode preferir ndo discutir o assunto em juizo.” ESTEFAM, André; GONCALVES,
Victor Eduardo Rios. Direito penal — Parte geral, cit., p. 781.
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De outra banda, e apenas para fins comparativos, tem-se que, no furto simples e no
contrabando’*, delitos que igualmente atentam contra o patrimdnio e sdo praticados sem
violéncia ou grave ameaca, a persecucdo penal ¢ iniciada por agdo penal publica
incondicionada, além de ter uma pena abstrata sensivelmente maior do que a dos crimes contra
a propriedade industrial.

Ainda por serem delitos de acdo penal de iniciativa privada, os crimes contra a
propriedade industrial estdo sujeitos a uma série de requisitos decorrentes da lei para seu
processamento.

O primeiro deles € a observancia, para o manejo da agao penal, do prazo decadencial de
seis meses a partir do conhecimento do fato pelo detentor dos direitos violados. Isso significa
que, se o detentor dos direitos nao tomar medidas legais dentro desse prazo, perdera o direito
de iniciar o processo penal contra o infrator.

Além disso, para a puni¢do dos crimes contra a propriedade intelectual hé a necessidade,
nos termos do artigo 527 do Coédigo de Processo Penal, da realizagdo de busca ou de apreensao
por dois peritos nomeados pelo juiz, que verificardo a existéncia de fundamento para a
apreensao. Logo, o titular do direito lesado deve requerer ao Poder Judicidrio a medida de busca
e possivel apreensdo, o que impede a Autoridade Policial de agir ex officio ou mediante
requerimento do interessado’®’.

A realizagdo de pericia técnica, nos termos da lei, também ¢ imprescindivel para o
recebimento da queixa-crime, eis que visa estabelecer a materialidade do delito, pois o artigo
525 do Coédigo de Processo Penal € expresso ao determinar o recebimento da queixa ou da
dentincia somente quando instruida com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo

de delito, no caso de haver o crime deixado vestigio.

3940 crime de estelionato, por forga da Lei n. 13.964/2019, é de acdo penal publica
condicionada a representacdo do ofendido, salvo se a vitima for a Administragao Publica,
crianga ou adolescente, pessoa com deficiéncia mental ou maior de 70 anos de idade ou
incapaz. BRASIL. Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeigoa a legislagao
penal e processual penal. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2019-
2022/2019/1e1/113964.htm. Acesso em: 17 mar. 2024

O artigo 198 da Lei de Propriedade Industrial prevé excecdo para a atuacdo ex officio,
permitindo a apreensdao de oficio ou a requerimento do interessado, pelas autoridades
alfandegarias, no ato de conferéncia, dos produtos assinalados com marcas falsificadas,
alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicacdo de procedéncia. BRASIL. Lei n.
9.279, de 14 de maio de 1996. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil
_03/1e1s/19279.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.
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O artigo 529 do Cddigo de Processo Penal, por sua vez, estabelece que nos crimes de
acdo privativa do ofendido ndo serd admitida queixa com fundamento em apreensdo e em
pericia se decorrido o prazo de 30 dias apds a homologagao do laudo.

Logo, para os crimes contra a propriedade intelectual, a observancia do prazo de 30 dias
a contar da homologacdo judicial do laudo ¢ crucial e de suma importincia, sob pena de
perecimento do direito de oferecer queixa. Tal dispositivo legal soma-se aos demais fatores
descritos que tornam tormentosa a tarefa de efetivar a responsabiliza¢ao criminal dos infratores.

Trata-se, portanto, de mais um fator desafiador ao combate e a puni¢ao dos crimes contra
a propriedade industrial.

Diante do contexto apresentado, temos que, pelo sistema legislativo brasileiro em vigor,
um grande falsificador dificilmente sera processado e condenado por crime contra a propriedade
industrial, e, se for, pouco provavelmente experimentara pena de segregacao de liberdade.

De fato, para uma condenacdo a pena privativa de liberdade nos crimes contra a
propriedade industrial, haveria necessidade, na fase que antecede o recebimento da pega
acusatoria ou o inicio da instrugdo processual, da auséncia de composicao civil dos danos,
seguida da recusa da transa¢do penal ou da suspensao condicional.

Por vezes, em decorréncia da aceitagdo social de referidos delitos, associada a
benevoléncia do tratamento criminal, alguns membros do Ministério Publico e integrantes do
Poder Judiciario entendem pela aplicagdo do principio da insignificAncia ou da bagatela®®,
conforme ja se mencionou, resultando em sentengas absolutorias e na impunidade total de tais

crimes, que tanto afetam a economia da sociedade.

3% O principio da insignificancia, também conhecido como principio da bagatela, ¢ uma teoria
juridica que sugere que certas condutas de pequena relevancia ou de baixo grau de
lesividade ao bem juridico tutelado pelo ordenamento juridico ndo devem ser consideradas
como crime. Esse principio foi desenvolvido pelo jurista alemdo Claus Roxin e tem sido
aplicado em diversos sistemas juridicos ao redor do mundo. No contexto da doutrina
brasileira, o jurista argentino Eugenio Raul Zaffaroni, em conjunto com outros juristas
latino-americanos, propds uma abordagem critica ao principio da insignificancia,
argumentando que sua aplicagao indiscriminada poderia gerar impunidade e enfraquecer o
sistema de justica criminal. Zaffaroni defende que a aplicagdo do principio da
insignificancia deve ser criteriosa e limitada, levando em consideragdao nao apenas o valor
do objeto material do delito, mas também o contexto social, economico e juridico em que
o crime foi cometido, bem como seus potenciais efeitos lesivos. Assim, enquanto o
principio da insignificAncia busca evitar a criminalizagdo de condutas triviais e de baixo
impacto social, Zaffaroni ressalta a importancia de considerar cada caso de forma
individualizada, levando em conta uma andlise mais ampla e contextualizada das
circunstancias envolvidas.
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E, se superados os obstaculos aqui descritos e encerrada a instrugdo processual, haveria
necessidade de decreto condenatorio e o esgotamento das possibilidades recursais, que, como
sabemos, sao bastante amplas em nosso ordenamento juridico.

Prosseguindo, com o decreto condenatorio transitado em julgado, diante da inexisténcia
de violéncia ou grave ameaga a pessoa, assim como das pequenas penas previstas na legislacao,
a possibilidade de substitui¢do de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
ou multa ¢ grande, mormente se nao houver reincidéncia ou verificagdo de maus antecedentes.

E, no caso extremo de nao substituicdo da pena privativa de liberdade, o cumprimento

da reprimenda serd em regime aberto’"’

, na remota hipotese de ndo se verificar a ocorréncia da
extin¢do da punibilidade pela prescrigao.

Percebe-se, portanto, que o tratamento legislativo dado aos crimes contra a propriedade
industrial reclama urgente revisao, dada a relevancia do bem juridico protegido e a ineficiéncia

do atual sistema, que, ao invés de coibir tais infragdes, acaba por incentivar sua pratica.

5.2 DA NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DA ACAO PENAL NOS CRIMES CONTRA
A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Os crimes contra a propriedade industrial s3o decorrentes da delinquéncia moderna, que
opera de maneira organizada, hierarquizada e transnacional, ameagando diretamente os
fundamentos do Estado Democratico de Direito.

Para abordar essa questdo de maneira eficaz, ¢ necessario considerar as dimensdes
sociais e econdmicas’® que envolvem os crimes contra a propriedade industrial. Esses delitos
sd0, em sua esséncia, crimes econdmicos, ou seja, sdo cometidos com o objetivo primordial de
obter vantagens financeiras.

Portanto, a resposta adequada a esses desafios deve levar em conta ndo apenas as

implicacdes legais, mas também as implicacdes econdmicas e sociais desses crimes. E preciso

307 André Estefam e Victor Gongalves esclarecem: “E feito em casa do albergado ou
estabelecimento adequado (art. 33, § 1°, ¢, do CP). Baseia-se na autodisciplina e no senso
de responsabilidade do condenado (art. 36 do CP), que ficara fora do estabelecimento, e
sem vigilancia, para trabalhar ou frequentar curso ou exercer outro tipo de atividade
autorizada, devendo retornar a casa do albergado, onde permanecera durante o periodo
noturno e nos dias de folga (art. 36, § 1°)”. ESTEFAM, André; GONCALVES, Victor
Eduardo Rios. Direito penal — Parte geral, cit., p. 562.

O direito penal econdmico pode ser conceituado como o ramo de protecao juridico-penal
que o Estado concede a determinados objetos juridicos para garantir a seguranga e a
regularidade da estrutura econdmica em um determinado contexto social.

308
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adotar estratégias que desestimulem a pratica de tais delitos, introduzindo custos adicionais para
os infratores e, ao mesmo tempo, promovendo atividades legais que oferecam alternativas
vantajosas.

Em suma, a busca pela eficiéncia no sistema penal, no que diz respeito aos crimes contra
a propriedade industrial, envolve encontrar um equilibrio entre a protecdo dos direitos de
propriedade intelectual e o respeito pelos principios fundamentais do sistema juridico.

Nesse diapasao, sao delitos classificados como infragdes penais de menor potencial
ofensivo, e, portanto, estdo sujeitos aos regramentos da Lei n. 9.099/95. Isso significa que esses
crimes podem ser objeto de aplicacdo de beneficios legais, como a transagdo penal e a suspensao
condicional do processo, que visam oferecer alternativas a persecucao penal tradicional.

No que se refere as regras procedimentais para a apuragao desses delitos, mesmo que os
produtos e mercadorias obtidos com violacao de direitos de propriedade industrial estejam
disponiveis ao publico, a apreensdo desses itens s6 pode ocorrer mediante ordem judicial. Isso
geralmente envolve a instaura¢do de um procedimento preparatdrio de acdo penal privada, no
qual ¢ necessario apresentar evidéncias, muitas vezes por meio de laudo pericial, que
comprovem a violagao desses direitos.

Essa situagdo, no entanto, tem contribuido para um aumento significativo desse tipo de
criminalidade. Além disso, tem atraido individuos que antes estavam envolvidos em outras
modalidades de crimes, devido ao alto potencial de lucro associado a violagdo de direitos de
propriedade industrial. Isso ocorre, em parte, porque a pratica desses crimes raramente resulta
em consequéncias legais significativas, especialmente do ponto de vista econdmico, uma vez
que os produtos ilicitamente produzidos ou reproduzidos raramente sdo apreendidos pelas
autoridades policiais.

Cumpre lembrar que os infratores ganham ousadia na propor¢do em que ganham
dinheiro facil pela violacdo sistematica de bens protegidos pela propriedade industrial,
especialmente por meio da falsificacdo de produtos e da apropriagdo de marcas, frustrando o
direito do criador e de seus patrocinadores, que investiram em pesquisas, projetos e
propagandas.

Essa situacdo destaca a necessidade de revisitar as regras e procedimentos relacionados
aos crimes de propriedade industrial, a fim de encontrar um equilibrio entre a proteg¢ao desses
direitos e a eficacia das medidas legais, de modo a desencorajar a pratica desses delitos e torna-
los menos lucrativos para os infratores.

Nao se pode olvidar, ainda, que o Brasil recebe constantemente criticas da comunidade

internacional por ser displicente e tolerante no trato dos crimes contra a propriedade industrial.
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Tais criticas tém razdo quando saimos as ruas e constatamos a venda livre de produtos
falsificados em via publica e em plena luz do dia, algumas vezes em frente a delegacias de
policia e prédios publicos do Poder Judiciario.

Dessa inexplicavel tolerancia resulta prejuizo fiscal de grande magnitude, impactando
de forma negativa as contas publicas e acarretando a diminui¢do expressiva de empregos
formais, tdo necessarios ao desenvolvimento social e econdmico do pais.

Partindo dessa premissa, ndo se pode olvidar que os infratores em potencial sempre
tomam decisdes racionais, nas quais buscam obter vantagens de natureza patrimonial por meio
da pratica de atos criminosos. Por essa razao se mostra adequada a criminalizacdo das condutas
lesivas a propriedade industrial, visando proteger o Estado e os interesses dos titulares dos
direitos de propriedade industrial. Ademais, conforme ja se comentou, a tutela desses direitos
nos ambitos administrativo e civel ndo tem se mostrado suficiente para coibir a pratica de
violagao sistematica da propriedade industrial.

Assim, a necessidade de efetividade da ag@o penal como forma de coibir e reprimir os
crimes contra a propriedade industrial se impde porque os outros ramos do direito se mostraram
ineficazes no combate a tais infragdes, seja porque as organizagdes criminosas raramente sao
responsabilizadas por possiveis indenizagdes, seja porque, no caso do comércio informal, os
infratores nao tém capacidade econdmica suficiente para arcar com tais compensagdes.

Portanto, cabe ao sistema juridico-penal, e em particular ao processo penal, a tarefa de
introduzir custos adicionais que tornem a pratica desses delitos desvantajosa. Isso significa que,
na analise racional do custo/beneficio, o resultado deve ser desfavoravel para o infrator em

potencial, a fim de dissuadir e desestimular a pratica desses crimes.

5.3 CRITERIOS DA ACAO PENAL PRIVADA E DA ACAO PENAL PUBLICA
CONDICIONADA E INCONDICIONADA

A classificagdo da acao penal quanto a titularidade de seu exercicio se bifurca em acao
penal publica e acao penal privada.

A acdo penal publica ¢ a promovida pelo Ministério Publico. Trata-se de regra geral,
estabelecida no artigo 100 do Codigo Penal, que preconiza ser a acdo penal publica, salvo
quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido.

O referido artigo ainda divide a ag¢do penal publica em incondicionada e condicionada.
A primeira serd promovida pelo Ministério Publico independentemente de qualquer autorizagao

da parte ofendida ou de outro 6rgdo estatal, enquanto a segunda, igualmente intentada pelo
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Ministério Publico, ¢ dependente de autorizagdo do ofendido ou de requisicdo do Ministro da
Justica®®’.

A agdo penal privada, por sua vez, ¢ a promovida exclusivamente pelo ofendido, nos
casos em que a lei expressamente assim determinar®'”.

Os critérios para se estabelecer se uma agao penal serd publica incondicionada, publica
condicionada ou privada variam de acordo com a legislacdo de cada pais, visto que cada patria
adota uma politica criminal distinta.

O contexto juridico-politico serve de pilar para se definir a titularidade da agdo penal,
levando em consideracdo o equilibrio entre o interesse publico na puni¢do do crime, a protecao
do direito da vitima e a justi¢a no sistema legal.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:

O prisma da ag@o penal publica — condicionada ou incondicionada — volta-se ao
interesse da sociedade na apuracdo e puni¢do do infrator. Quando se permite ao
ofendido o direito de representar, legitimando o Ministério Piblico a atuar, nada mais
se faz que resguardar a mescla de interesses: publico e privado. Nos crimes contra a
dignidade sexual, de agdo publica condicionada a representagdo da vitima, vislumbra-
se interesse publico, como a puni¢do do estuprador, mas também se pretende proteger
a intimidade da pessoa ofendida, quando ndo deseja se expor. Por isso, a vitima de
estupro pode representar, possibilitando ao Ministério Publico ingressar com acao
penal’'!.

Na ag¢do penal publica incondicionada o Ministério Publico ¢ o titular da agdo penal e a
promove de oficio, sempre que presentes elementos de autoria e materialidade delitivas. Trata-

se de um poder-dever do 6rgdo acusador, que deve ofertar dentncia ou se utilizar da justica

399 “Em determinados ilicitos penais, entendeu o legislador ser necessario que o Ministro da
Justica avalie a conveniéncia politica de ser iniciada a a¢do penal pelo Ministério Publico.”
ESTEFAM, André; GONCALVES, Victor Eduardo Rios. Direito penal — Parte geral, cit.,
p. 780.

“Nos crimes de agdo privada exclusiva, o legislador, na propria parte especial do Codigo
Penal, expressamente declara que para a apuracdo daquele delito ‘somente se procede
mediante queixa’. Esta, portanto, ¢ a frase que identifica os crimes de agdo privada
exclusiva. Exs.: crimes contra a honra (art. 145 do CP), salvo algumas excegdes; crime de
dano simples ou qualificado pelo motivo egoistico ou pelo prejuizo consideravel causado a
vitima (art. 167 do CP); crime de esbulho possessorio em propriedade particular e sem
emprego de violéncia (art. 164, § 3°, do CP); crimes contra a propriedade industrial (art.
199 da Lei n. 9.279/96) etc.” ESTEFAM, André; GONCALVES, Victor Eduardo Rios.
Direito penal — Parte geral, cit., p. 783.

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execucio penal. 13. ed. rev.,
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 184.

310

311



149

penal negociada sempre que houver justa causa®'? para o manejo da aco penal. A peti¢io inicial
na acao penal publica ¢ denominada de denuncia.

Nesses casos, nao ha necessidade do consentimento da vitima ou de autoriza¢ao do
ofendido, tampouco de requisicdo do Ministro da Justica, para o inicio da a¢do penal, pois o
Estado ¢ o titular do direito de punir, ndo tendo a vitima qualquer poder de decidir sobre a
conveniéncia ou oportunidade da persecucdo criminal.

Em regra, a acdo penal ¢ publica incondicionada, constituindo excegdes as agdes penais
publicas condicionadas e as a¢des penais de iniciativa privada.

313 vigem os principios i) da oficialidade’!4, eis

Na a¢do penal publica incondicionada
que promovida por 6rgdo estatal, ii) da obrigatoriedade, constatada a existéncia do delito e a
presenca de indicios de autoria, de o 6rgdo acusatério oferecer a denuncia’!’; e iii) da
indisponibilidade, uma vez que, iniciada a a¢do, niio pode o Ministério Publico dela desistir’'®,
podendo o juiz proferir decreto condenatorio ainda que o 6rgdo acusatdrio se manifeste pela
absolvi¢do do imputado®'’.

Normalmente sdo publicas incondicionadas as agdes penais que visam reprimir crimes
graves, como homicidio, roubo e trafico de drogas, eis que o interesse social na puni¢ao de tais
delitos transcende ao mero interesse particular da vitima.

Na agdo penal publica condicionada, por outro lado, a decisdo de iniciar a demanda
criminal ndo ¢ exclusiva do Ministério Publico. Nesses casos, por condi¢do especifica prevista

em lei, o 6rgdo acusador somente poderd iniciar a persecu¢ao criminal se houver manifestagao

da vitima ou requisi¢ao do Ministro da Justi¢a nesse sentido, sendo a primeira dentro do prazo

312 Maria Thereza Rocha de Assis Moura sustenta que a justa causa espelha uma sintese das
condigdes da acao. Inexistindo uma delas, ndo ha justa causa para a acao penal. MOURA,
Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para a acao penal: doutrina e jurisprudéncia.
Sao Paulo: RT, 2001 (Colecao de Estudos de Processo Penal Prof. Joaquim Canuto Mendes
de Almeida, v. 5). p. 221.

“Esta denominagao decorre do fato de o exercicio do direito de acao pelo Ministério Publico

ndo depender de qualquer condi¢do especial. Basta que o crime investigado seja de agdo

publica e que existam indicios suficientes de autoria e materialidade para que o promotor
esteja autorizado a oferecer a denuncia.” ESTEFAM, André; GONCALVES, Victor

Eduardo Rios. Direito penal — Parte geral, cit., p. 776.

314 Artigo 129, 1, da Constituicio Federal. BRASIL. Constituicio da Republica Federativa
do Brasil de 1988. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/
constituicao.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.

315 Artigo 24 do Codigo de Processo Penal. BRASIL. Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro
de 1941. Codigo de Processo Penal. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/
decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.

316 Artigo 42 do Codigo de Processo Penal.

317 Artigo 385 do Codigo de Processo Penal.
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decadencial de seis meses’!® e revestindo-se tais manifestacdes de vontade em condicdo de
procedibilidade da acdo penal.

Apo6s o oferecimento da representagao do ofendido, € legitimo que ele se retrate até o
momento do oferecimento da dentincia, fato este que impede o Ministério Publico de ingressar
com a ac¢do penal. Entretanto, se a retratacdo do ofendido ocorrer apds o oferecimento da

denuncia®"’

, passa a viger o principio da obrigatoriedade da agdo penal.

De outra banda, a requisi¢ao do Ministro da Justica nao esta sujeita a prazo decadencial,
podendo ser ofertada a qualquer momento, desde que o crime ndo esteja prescrito. Tal como
ocorre com a representacdo do ofendido, a requisi¢ao nao vincula o Ministério Publico, que nao
¢ obrigado a oferecer denuncia caso ndo visualize elementos de autoria e materialidade
delitivas.

O modelo de agao publica condicionada normalmente ¢ estabelecido para tutelar crimes
menos graves, como acontece nos crimes de ameagca e furto de coisa comum, em que o interesse
da vitima sobressai em relacdo ao interesse estatal na puni¢do do delito.

A a¢do penal privada, cuja peticao inicial ¢ chamada de queixa-crime e deve ser proposta
dentro do prazo decadencial de seis meses, ¢ a manejada exclusivamente pela vitima do crime
ou por seu representante legal, atuando nela o Ministério Publico apenas como fiscal da lei. E
o ofendido, portanto, quem detém a decisdo e o poder de ingressar ou ndo com a ac¢ao penal em
face do delito que sofreu.

A iniciativa exclusiva da vitima ocorre em crimes de menor gravidade social, em que o
interesse da vitima ¢ preponderante ¢ deve prevalecer em relagdo ao interesse estatal. Grande
parte dos crimes contra a honra ¢ de iniciativa privada, assim como o esbulho possessorio
praticado sem violéncia e a fraude a execucao, por exemplo.

Na agdo penal privada vigem os principios 1) da oportunidade, pois o ofendido tem a
oportunidade de decidir se deseja ou ndo exercer seu direito de acdo penal, mesmo que haja
indicios suficientes de autoria e prova da existéncia do crime, ii) da disponibilidade, eis que o
ofendido tem a disponibilidade da a¢do penal j& exercida, o que significa que pode desistir do
processo a qualquer momento, extinguindo assim o direito de punir do Estado. Isso pode
acontecer, por exemplo, por meio do perdao concedido pelo ofendido ao autor do crime ou pela

perempcio, que ¢ a desisténcia da agdo apos o inicio do processo; e iii) da indivisibilidade®%’,

318 Artigo 38 do Cédigo de Processo Penal.

319 Artigo 25 do Cédigo de Processo Penal.

320 “Tratando-se de agdo penal privada, o oferecimento de queixa-crime somente contra um
ou alguns dos supostos autores ou participes da pratica delituosa, com exclusdao dos
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uma vez que, decidindo por exercer o direito de queixa, o ofendido devera mover a agdo contra
todos os autores ou participes do delito, ndo podendo eleger apenas alguns para figurar no polo
passivo da demanda criminal.

Dessa maneira, no contexto do sistema juridico brasileiro a agdo penal publica
incondicionada ¢ regida pelo principio da obrigatoriedade, enquanto a acdo penal privada segue
o principio da oportunidade. A agdo penal publica condicionada, por sua vez, tem seu suporte
em ambos 0s principios.

O principio da obrigatoriedade estabelece que, diante de prova suficiente colhida no
inquérito policial ou procedimento equivalente, o Ministério Publico tem o dever de oferecer
dentuncia. Isso significa que, uma vez que o 6rgdo retina os elementos probatorios que indiquem
a ocorréncia de um crime e a respectiva autoria, ele ¢ obrigado a promover a agdo penal,
independentemente da vontade da vitima ou de terceiros.

Pelo principio da oportunidade, aplicavel a acdo penal privada, cabe ao ofendido decidir
se deseja ou ndo ingressar com a a¢do penal, desde que disponha de prova suficiente da
ocorréncia do crime. Nesse caso, o ofendido tem a discriciondria vontade de prosseguir com o
processo, podendo optar por ndo o fazer, ainda que existam elementos probatorios suficientes
para tanto.

A agdo penal publica condicionada se apoia nos dois principios, pois cabe ao ofendido

decidir de acordo com sua vontade se deseja ou nio ofertar representacio’?!

ou requisi¢ao,
vigendo nesse momento o principio da oportunidade. E, uma vez ofertada a representacao ou
requisicdo, passa a vigorar o da obrigatoriedade, cabendo ao Ministério Publico oferecer
dentincia e promover a ac¢do penal, desde que haja prova suficiente colhida no inquérito policial

ou procedimento.

demais envolvidos, configura hipdtese de violagdo ao principio da indivisibilidade (CPP,
art. 48), implicando, por isso mesmo, renuncia tacita ao direito de querela (CPP, art. 49),
cuja eficacia extintiva da punibilidade estende-se a todos quantos alegadamente hajam
intervindo no suposto cometimento da infragdo penal (CP, art. 107, V, ¢/c art. 104).” STF,
2* Turma, HC 88.165, Rel. Ministro Celso de Mello DJ 18.04.2006.

“De acordo com o art. 103 do Cddigo Penal, o direito de representacdo deve ser exercido
no prazo de 6 meses a contar do dia em que a vitima ou seu representante legal descobrirem
quem ¢ o autor do delito. O prazo a que a lei se refere ¢ para que a representagao seja
oferecida, podendo o Ministério Publico apresentar a deniincia mesmo apos esse periodo.
O prazo para o oferecimento da representagao ¢ decadencial, mas s6 corre apos a descoberta
da autoria pela vitima ou seu representante. Por gerar a extingdo da punibilidade, este prazo
tem natureza penal, de modo que se inclui na contagem o primeiro dia (dia da descoberta
da autoria).” ESTEFAM, André; GONCALVES, Victor Eduardo Rios. Direito penal —
Parte geral, cit., p. 779.
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5.4 FUNDAMENTOS DA PROPOSTA DE PUBLICIZACAO DA ACAO PENAL

Conforme ja exposto, o legislador determina se a ag¢do penal serd publica
incondicionada, publica condicionada ou de iniciativa privada, de acordo com a politica
criminal adotada em determinado momento histérico.

Trata-se de critério politico e que, portanto, pode ser maleavel e apresentar variagdes ao
longo dos anos, sendo perfeitamente possivel um determinado delito ser, por exemplo, de agao
penal publica incondicionada em um periodo e, em seguida, se tornar de acao penal de iniciativa
privada ou, ainda, de acdo penal publica incondicionada e passar a ser de agdo penal publica
condicionada a representacdo do ofendido, como recentemente aconteceu com o crime de
estelionato.

De fato, o delito previsto no artigo 171 do Cddigo Penal era de agdao penal publica
incondicionada. Todavia, com o advento da Lei n. 13.964/2019 o estelionato passou a ser crime
de acdo penal publica condicionada a representacdo, salvo nas hipodteses de a vitima ser a
Administragdo Publica, crianga ou adolescente, pessoa com deficiéncia mental e pessoa maior
de 70 anos ou incapaz.

Assim, ¢ plausivel que acontecam mudangas na lei ao longo do tempo, notadamente em
decorréncia da alteracao de entendimento em relagdo aos resultados de um delito, que por vezes
pode assumir relevante interesse social em sua apuracao e puni¢ao. Em outras ocasides, ainda,
a sociedade entende que a apuragao e a puni¢cdo do crime podem interessar mais ao particular
lesado do que ao proprio Estado.

Os crimes contra a propriedade industrial sdo todos de a¢do penal privada, cujo manejo
se da exclusivamente pela apresentacao de queixa-crime perante o juizo criminal competente,
a excegao do artigo 191 da Lei de Propriedade Industrial, que cuida da reprodugdo ou imitagao
de armas, brasdes ou distintivos oficiais nacionais estrangeiros ou internacionais, de agao penal
publica incondicionada.

Note-se que na agdo penal privada ocorre a transferéncia do direito de acusar do Estado,
que ¢ delegado ao particular, haja vista seu interesse preponderante envolvendo o crime e sua
respectiva punicao. Nao ha transferéncia, entretanto, do direito de punir, que ¢ exclusivo do

Estado, mas tdo somente do direito de agir*?.

322 Na substitui¢do processual, o Estado transfere ao particular a legitimidade para acusar,
mantendo apenas o direito de punir. Assim, o particular exercita o ius persequendi in
judicio e o Estado o ius puniendi.
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Na ag¢do penal privada, dessa forma, ocorre a transferéncia da legitimidade de propor a
acdo penal para o ofendido, que o deve fazer por intermédio de advogado regularmente
constituido.

Um dos motivos da existéncia desse instituto reside ainda na protecao da propria vitima,
que por vezes pode preferir & impunidade ao strepitus judicii, eis que este pode causar ao
ofendido mal maior do que o crime propriamente dito.

Assim, nos crimes de agdo penal privada, bem como nos crimes de acao penal publica
condicionada, ¢ a vitima quem decide se o delinquente sera ou nao processado criminalmente.

A opgao legislativa de enquadrar os crimes contra a propriedade industrial como de ag@o
penal privada, dentro da logistica apresentada, reside no entendimento por parte do legislador,
diga-se, com espeque em balizas frageis, que tais delitos sao de gravidade diminuta, com efeitos
que nao extrapolam em demasia os limites individuais da propria vitima.

Entdo, nesses casos de ac¢ao penal privada, conforme determinagdo contida em lei, a
atuacio do Ministério Publico se restringe a de fiscal da lei*?*, podendo inclusive aditar a
queixa-crime®?*, mas sendo-lhe vetado fazer a imputacdo de fato diferente daquele descrito na
inicial da acdo privada.

Entretanto, como ja se discorreu alhures, os crimes contra a propriedade industrial
mascaram uma falsa percepcdo de que lesionam somente os interesses individuais de seus
proprietarios, sejam eles os inventores, industriais ou empresarios, posto que na realidade o
prejuizo causado por essa modalidade de delinquéncia extrapola a individualidade do titular do
respectivo direito.

A violagdo da propriedade industrial causa prejuizos a economia, a oferta de empregos
no mercado de trabalho regular e a arrecadagdo de diversas espécies de tributos que poderiam
ter seu valor revertido para a sociedade, dentre outros.

Os delitos contra a propriedade intelectual igualmente estdo associados a pratica de

outros crimes, como corrupcdo, contrabando, associacdo criminosa e lavagem de dinheiro,

323 Na acdio penal privada o Ministério Publico possui posi¢io notadamente secundaria,
devendo intervir no feito como custos legis. Entretanto, tem a faculdade de aditar a peca
acusatoria na acao privada, conforme preconiza o artigo 45 do Coédigo de Processo Penal:
“A queixa, ainda quando a agdo penal for privativa do ofendido, podera ser aditada pelo
Ministério Publico, a quem cabera intervir em todos os termos subsequentes do processo”.
Artigo 46, § 2°, do Codigo de Processo Penal: “O prazo para o aditamento da queixa sera
de 3 dias, contado da data em que o 6rgdo do Ministério Publico receber os autos, e, se este
ndo se pronunciar dentro do triduo, entender-se-a que ndo tem o que aditar, prosseguindo-
se nos demais termos do processo”.

324
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sendo praticados em grande parte das vezes por pessoas pertencentes a associagdes criminosas
de grandeza internacional.

Tais delitos ultrapassam as fronteiras do pais e causam diversos maleficios a populacao,
mormente aos consumidores, que podem ter sua saude prejudicada em razdo da aquisi¢ao de
produtos falsificados, de modo que a prejudicialidade dos crimes em debate ndo se restringe ao
mero interesse economico do proprietario ou detentor do direito.

Logo, parece ser necessaria a revisao da opg¢ao legislativa em relacao aos crimes contra
a propriedade industrial, na medida em que a agdo penal de iniciativa privada vai de encontro
ao nitido interesse social na apurag@o e punicao de tais crimes.

Além do interesse social na apuracdo de tais crimes, o que por si so justificaria a sua
publicizagao, ha ainda que ser mencionado que o procedimento criminal destinado a acao penal
privada para os crimes contra a propriedade industrial ¢ demasiado complexo e dotado de vérias
exigéncias legais, cujo cumprimento das formalidades ¢ dificultoso e que resulta, em muitas
oportunidades, na frustracdo da responsabiliza¢do criminal.

A questdo do prazo decadencial e da realizagdo da pericia ¢ aspecto relevante na
conducao de crimes de ag¢ao penal privada, especialmente quando se trata de crimes de menor
potencial ofensivo.

Sendo crimes de agdo penal privada, estdo sujeitos ao prazo decadencial de seis meses,
conforme o artigo 38 do Codigo de Processo Penal. E imprescindivel, ainda, a realizagdo da
pericia e homologagado do respectivo laudo antes do recebimento da queixa, a fim de comprovar
a autoria e a materialidade da violagdo da propriedade industrial, caso o crime tenha deixado,
tratando-se de verdadeira condi¢cdo de procedibilidade para o recebimento da queixa. Nesta
ultima hipotese, o prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime sera o previsto no
artigo 529 do Cddigo de Processo Penal, de 30 dias a contar da intimagao da homologacao do
laudo pericial, momento em que a vitima tem ciéncia e certeza da materialidade do delito.

Essa complexidade de diligéncias prévias para a apuracdo dos crimes contra a
propriedade industrial, somada ao escasso prazo decadencial para oferecimento da peca inicial
acusatoria, revela-se incompativel com o procedimento dos Juizados Especiais Criminais, ja
que se trata de crimes de menor potencial ofensivo, havendo gritante contradicdo com os

principios da informalidade, oralidade e celeridade que devem nortear a apuracdo desses

delitos®?.

325 Artigo 2° da Lei n. 9.099/95: “O processo orientar-se-4 pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que
possivel, a conciliagdo ou a transagao”. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispoe
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Desse modo, entende-se que os crimes contra a propriedade industrial deveriam ser
publicizados, para possibilitar sua apuracdo mediante o manejo de agdo penal publica

condicionada a representagio do ofendido®?®

, como forma de conciliar os interesses privados e
publicos que se misturam na apuragdo de tais crimes.

Nao se pode negar que o ofendido tem interesse direto na responsabilizagdo penal do
infrator, eis que evidentes os prejuizos decorrentes da violagdo da propriedade industrial. O
Estado, por sua vez, igualmente tem interesse na responsabilizagdo criminal do criminoso,
considerando que a pratica do ilicito gera consequéncias desastrosas para a economia € para a
criacdo de empregos, além de grandes prejuizos aos cofres publicos, do modo que seu combate
¢ também de interesse publico e social.

A publicizagdo da acdo penal para os crimes contra a propriedade industrial ¢ medida
que fortalece o combate aos delitos, uma vez que transfere ao Ministério Publico, 6rgdo com
imenso preparo para o manejo da ac¢do penal, a legitimidade para a propositura da demanda
criminal.

Além disso, a publicizacdo da agdo penal retira da vitima, que ja sofreu prejuizos
financeiros em decorréncia da conduta criminosa, todos os 6nus processuais relacionados a agao
penal, tais como observancia de prazos exiguos e responsabilidade pela busca e apreensado e
posterior elaboragdo do laudo pericial para constatacdo da materialidade delitiva. Desonera-se
a vitima, ainda, dos custos relacionados ao processo criminal, que por vezes, a depender das
condigdes econdmicas do ofendido, acabam por inviabilizar a responsabilizagdo criminal do
infrator.

Ao mesmo tempo, ao se determinar que a agdo penal seja publica condicionada a
representacdo da vitima, abre-se espaco para que o ofendido decida se deseja ou ndo que o
Estado promova a responsabilizacdo criminal do infrator. Em querendo, basta ofertar a
competente representagao no prazo decadencial de seis meses. Resguardam-se, dessa forma,
eventuais interesses do particular, que pode optar pela impunidade para ndo enfrentar eventual
escandalo do processo, pois, conforme se mencionou, o strepitus judicii pode causar ao

ofendido mal maior do que o crime propriamente dito.

sobre os Juizados Especiais Civeis e Criminais e da outras providéncias. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/1eis/19099.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.

326 Cuida-se da delatio criminis postulatoria, consubstanciada no ato mediante o qual a vitima
autoriza formalmente o Ministério Publico a proceder a responsabiliza¢ao do infrator.



156

Ao se publicizar a acdo penal também havera maior harmonizacdo do ordenamento
juridico, posto que crimes que protegem bens juridicos de importancia similar sdo processados
mediante a¢ao penal publica, seja ela condicionada ou incondicionada.

Nesse aspecto, o crime de estelionato e a violagdo de direito autoral prevista no § 3° do
artigo 184 do Codigo Penal®* sdo crimes de acdo penal publica condicionada a representacio
da vitima. Tais delitos guardam grande semelhanga em termos de protecao de bem juridico com
os crimes contra a propriedade industrial.

Os crimes de contrabando e de furto, também similares em termos de gravidade aos
crimes contra a propriedade industrial, s3o de acdo penal publica incondicionada.

Entdo, publicizar os crimes contra a propriedade industrial ¢ conferir maior coeréncia
ao sistema penal patrio, de modo a permitir que crimes de gravidade equivalente sejam
processados de idéntica maneira.

E, uma vez publicizados os delitos contra a propriedade industrial, o procedimento
processual observara as regras da Lei n. 10.695/2003, que inseriu os artigos 530-A, 530-B, 530-
C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G, 530-H e 530-I no Codigo de Processo Penal.

Tais regras sao modernas e facilitam a responsabilizacdo dos infratores, uma vez que o
procedimento especial afasta a necessidade de o ofendido requerer a busca e apreensdo dos
objetos contrafeitos, com a posterior homologagao do laudo pelo juiz.

Assim, a autoridade policial podera proceder a apreensdo dos bens ilicitamente
produzidos ou reproduzidos, juntamente com os equipamentos, suportes € materiais que
possibilitaram sua existéncia, desde que estes se destinem precipuamente a pratica do ilicito. A
autoridade policial, portanto, tem o poder de realizar busca e apreensdo de bens ou produtos
elaborados quando constata a existéncia de flagrante delito, independentemente de
requerimento ou ordem judicial.

E, conforme ja se explicou, os bens apreendidos deverao ser depositados sob os cuidados
dos titulares do direito, de maneira que ndo permanecem sob a guarda do ofensor, tornando

mais facil eventual ressarcimento dos danos e impedindo sua volta a circulagdo comercial.

327 Artigo 184 do Codigo Penal: “Violar direitos de autor e os que lhe sdo conexos: [...] § 3° Se
a violacdo consistir no oferecimento ao publico, mediante cabo, fibra 6tica, satélite, ondas
ou qualquer outro sistema que permita ao usuario realizar a selecdo da obra ou produgao
para recebé-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a
demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorizacao expressa, conforme o
caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem
os represente”.
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Todavia, como algumas apreensdes de produtos sio de propor¢des gigantescas’?®, gerando
altissimos custos de deposito, ¢ permitido que a vitima requeira a destruicdo da producao ou
reprodugao apreendida, com a preservagdo de contraprova, desde que ndo haja impugnagao
quanto a ilicitude dos bens apreendidos ou na hipdtese de a agdo penal ndo poder ser iniciada
por falta de determinagdo da autoria delitiva.

Diante do exposto, resta claro que a publicizagdo da a¢do penal para os crimes contra a
propriedade industrial, mediante o oferecimento de representagdo por parte do ofendido, ¢
medida benéfica para a vitima e a populacao em geral, pois, além de retirar o 6nus da acao penal
do ofendido, ¢ mecanismo mais eficaz ao combate dos crimes em estudo, seja em razdo do
procedimento facilitador ou em decorréncia da maior expertise do Ministério Publico na

matéria.

328 JORNAL SAO PAULO. TV Globo. Receita Federal e Prefeitura apreendem mais de 1
milhdo de pares de ténis falsificados em galpao na Zona Sul de Sao Paulo. Disponivel
em: https://gl.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/27 /receita-federal-e-prefeitura-
apreendem-mais-de-1-milhao-de-pares-de-tenis-falsificados-em-galpao-na-zona-sul-de-
sao-paulo.ghtml. Acesso em: 19 mar. 2024.
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CONCLUSAO

Os crimes contra a propriedade industrial afetam diretamente os interesses dos
inventores e industriais, a0 mesmo tempo que causam sensiveis prejuizos a diversos aspectos
da economia, como perda de receitas, desvalorizacdo de marcas e produtos, fechamento de
empresas, detrimento da inovagao, da pesquisa e do progresso tecnoldgico.

Impactam na concorréncia justa, deterioram empresas e provocam maleficios aos
consumidores, que, por vezes, sdo enganados ao adquirir um produto falsificado de baixa
qualidade, que pode ocasionar danos a saude e a seguranga.

Paralelamente, a venda de produtos falsificados ocorre em mercado informal, onde a
mao de obra ndo ¢ devidamente registrada e tampouco sdao pagos os encargos sociais, havendo
significativo prejuizo na geragdo de empregos.

Em decorréncia da informalidade que orbita a atividade de fabricagdo, produgao,
distribuicao e venda dos produtos com violacao a propriedade industrial, temos a auséncia de
arrecadagdo de diversos tributos, ocasionando desequilibrio no sistema tributario, carga
tributaria desigual e danos ao desenvolvimento social do pais, posto que sdo reduzidos os
recursos publicos disponiveis para investimentos em infraestrutura, educagdo, saude e moradia,
dentre outros.

Ao contrario do que imaginamos quando visualizamos ambulantes nas ruas
comercializando produtos falsificados, os crimes contra a propriedade industrial ndo estdo
relacionados as classes menos favorecidas, tampouco sdo fruto de estado de necessidade ou
conduta praticada no mero intuito da sobrevivéncia, eis que tais delitos estdo diretamente
ligados as grandes mafias do crime organizado, estruturadas de maneira hierarquizada e de porte
transnacional. Assim, a teoria da adequag¢do social e o principio da insignificAncia devem ser
empregados somente em situagdes especiais e excepcionais, € ndo de maneira corriqueira, sob
pena de fomentar a pratica do ilicito.

De fato, esses delitos tém assumido uma dimensdao cada vez mais complexa e
sofisticada, assemelhando-se muitas vezes as atividades de organizagdes criminosas voltadas
para outros tipos de crimes, como o trafico de drogas e o contrabando de armas.

A presenca de uma hierarquia, a divisdo de tarefas, o objetivo de lucro e a atuacdo em
nivel internacional sdo caracteristicas comuns as organizagdes criminosas envolvidas na
violagdo da propriedade industrial. Essas organizacdes operam em redes complexas que
abrangem multiplos paises, utilizando comunicagdo avancada, sistemas de transporte

sofisticados e canais de distribui¢ao bem estabelecidos.
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Essa sofisticagdo e o alcance global dos crimes contra a propriedade industrial
representam um desafio impar para as autoridades policiais e judiciais em todo o mundo.
Combater eficazmente esses crimes requer nao apenas esforcos coordenados de aplicacao da
lei em nivel nacional, mas também uma forte cooperacao internacional entre os paises afetados.

Esfor¢os conjuntos, como troca de informagdes, cooperacdo investigativa, operagoes
coordenadas e harmonizagdo de leis e regulamentagdes, sdo essenciais para enfrentar
adequadamente a crescente ameaca representada pelos crimes contra a propriedade industrial.
Somente através de uma abordagem integrada e sistematizada serd possivel combater
eficazmente esses crimes e proteger os direitos de propriedade intelectual em escala global.

Conscientizar o consumidor sobre os riscos e maleficios dos produtos falsificados ¢
politica ptblica que deveria estar presente no cotidiano, como forma de reduzir a demanda por
esses produtos. Campanhas de conscientizagdo, materiais educativos e programas de
divulgagdo podem ajudar os consumidores a entender os impactos negativos da compra de
produtos falsificados, como riscos a saude, prejuizos econdmicos € danos a reputagdo das
marcas.

Paralelamente a isso, a implementacdo de medidas administrativas seria importante
aliada para o combate aos delitos contra a propriedade industrial. Nesse sentido, o
estabelecimento de altas multas em decorréncia das infragdes ¢ ferramenta importante para
dissuadir os infratores. O aumento da fiscalizacdo nas fronteiras e a intensificagdo dos
procedimentos de fiscalizacdo pela Receita Federal sdo medidas essenciais para combater o
comeércio ilegal de produtos falsificados e proteger os direitos de propriedade intelectual.

Em que pese a gravidade dos crimes contra a propriedade industrial, ¢ evidente a
disparidade no tratamento legal em comparag@o com outros delitos, como contrabando, furto e
estelionato. Enquanto estes ultimos acarretam pena de reclusdo, os crimes contra a propriedade
industrial sdo punidos com detencdo, mesmo considerando a similaridade dos interesses
juridicos objeto de protegao.

Apesar de tal incongruéncia, o direito penal caminha no sentido de abrandar as penas e
possibilitar o emprego da justica penal negociada para resolver os conflitos penais que nao
envolvam violéncia fisica ou grave ameaga. Trata-se de um avango que nao deve retroceder.

Vale lembrar que a Lei n. 9.279/96 estabelece disposi¢des especificas para lidar com
condutas criminosas que violam os direitos de propriedade industrial, fixando san¢des penais
cujas penas maximas em abstrato permitem a aplicacdo de institutos da justica penal negociada,

como a composicao civil dos danos, a transagdo penal, a suspensao condicional do processo e
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o acordo de ndo persecucao penal (ANPP), ainda que se considerem as causas de aumento de
pena previstas na propria Lei de Propriedade Industrial.

A legislagdo processual, entretanto, carece de mudangas para melhor combater os delitos
contra a propriedade industrial.

Conforme apontado, a imensa maioria dos crimes contra a propriedade industrial ¢ de
acdo penal privada, manejada por iniciativa do ofendido e com observancia de regras
processuais arcaicas, que nao acompanharam a dinamica da evolu¢do das violagdes a
propriedade industrial.

De fato, o detentor dos direitos violados pode optar por apresentar uma queixa-crime
para iniciar um processo penal contra o infrator, pois na agdo penal privada vigem os principios
da disponibilidade e da oportunidade.

Ocorre que a iniciativa privada da agdo penal se apresenta como mais um desafio no
combate aos crimes contra a propriedade industrial. A agdo penal movida por meio de queixa-
crime muitas vezes ndo se mostra um mecanismo eficaz no enfrentamento da criminalidade
industrial, especialmente quando esses crimes ultrapassam fronteiras nacionais € envolvem
grandes organizagdes criminosas.

Os crimes contra a propriedade industrial frequentemente transcendem as fronteiras
geograficas e envolvem redes complexas de infratores. Essas atividades ilicitas podem abranger
desde a pirataria de produtos até a violagdo de patentes e marcas registradas, afetando nao
apenas empresas individuais, mas a economia como um todo.

A natureza da acdo penal privada pode representar uma barreira significativa no
processo de responsabilizacdo desses infratores. A necessidade de um individuo ou empresa
iniciar e financiar um processo legal muitas vezes pode ser custosa, demorada e até mesmo
arriscada, especialmente quando se trata de enfrentar organizagdes criminosas poderosas.

Além disso, a complexidade e a escala dos crimes contra a propriedade industrial podem
exigir recursos € expertise que muitas vezes estdo além da capacidade do ofendido. Isso pode
resultar em uma baixa taxa de denuncias e na falta de responsabilizacdo adequada para os
infratores.

Nao ¢ so. A especialidade das medidas preliminares, que ocorrem antes do manejo da
acdo penal, também ¢ um fator que torna complexa a responsabilizacdo dos infratores. Ha
diferengas significativas nos procedimentos entre crimes de acao penal publica e crimes de agao
penal de iniciativa privada. Nos ultimos, ¢ obrigatério o manejo de medida cautelar de producao
antecipada de provas para os delitos que deixam vestigios, seguida por uma busca e apreensao

obrigatodria.
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Nos crimes de agdo penal privada, o procedimento permanece praticamente 0 mesmo
apos a reforma da Lei n. 10.695/2003, com a necessidade de promocgdo de medida cautelar de
producado antecipada de provas para crimes que deixam vestigios, seguida por busca e apreensao
obrigatoria. Além disso, ha a imposi¢ao do oferecimento da queixa-crime no prazo maximo de
30 dias apds a homologacdo judicial do laudo técnico, nos casos de réu solto, sob pena de
decadéncia do direito de propor a agdo penal.

Por outro lado, nos crimes de acao penal publica incondicionada, houve uma reforma
completa no procedimento devido a Lei n. 10.695/2003, que introduziu uma nova modalidade
de busca e apreensdo, permitindo a apreensdo de bens objeto do crime desde o inicio.

A transferéncia da legitimidade para o ofendido para exercer o direito de acusar e propor
a agao penal nos casos de crimes contra a propriedade industrial reflete o entendimento do
legislador de que o bem juridico protegido nesses casos ¢ predominantemente de natureza
patrimonial e privada. Em outras palavras, o interesse do titular dos direitos de propriedade
industrial ¢ considerado mais relevante do que o interesse publico em perseguir € punir o crime.

Ao transferir a legitimidade da agao penal para o titular do direito ofendido, o legislador
reconhece que € o individuo prejudicado quem melhor compreende a extensao do dano e esta
mais motivado para buscar a reparagdo ou a puni¢ao do infrator. No entanto, essa transferéncia
de legitimidade também implica a transmissdo de todos os 6nus processuais necessarios para
viabilizar e dar inicio a agdo penal, conforme ja exposto.

Dessa forma, na prética, a transferéncia de legitimidade para o ofendido ingressar com
a acdo penal torna mais complexo o combate aos crimes contra a propriedade industrial, pois o
procedimento para a acdo penal privada apresenta obstaculos que dificultam a
responsabiliza¢do penal dos infratores.

A questdo do prazo decadencial e da realizagdo da pericia ¢ aspecto relevante na
conducao dos crimes de agdo penal privada, especialmente quando se trata de delitos de menor
potencial ofensivo.

Essa complexidade de diligéncias prévias para a apuracdo dos crimes contra a
propriedade industrial, somada ao escasso prazo decadencial para oferecimento da pega inicial
acusatoria, mostra-se incompativel com o procedimento dos Juizados Especiais Criminais, onde
vigoram os principios da informalidade, da oralidade e da celeridade, que devem nortear a
apuracao desses delitos.

A revisao da opcao legislativa em relagao aos crimes contra a propriedade industrial ¢
medida que se impoe, considerando que a agdo penal de iniciativa privada entra em conflito

com o claro interesse social na apuragdo e puni¢do desses crimes.
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Dessa forma, os crimes contra a propriedade industrial merecem ser publicizados,
permitindo sua apuragdo por meio de acdo penal publica condicionada a representagcdo do
ofendido, conciliando assim os interesses privados e publicos envolvidos em sua apuragao.

A publicizacdo da agdo penal para esses crimes fortalece o combate aos delitos,
transferindo ao Ministério Piblico, 6rgdo com grande preparo para o manejo da a¢do penal, a
legitimidade para a propositura da demanda criminal. Além disso, retira da vitima todos os 6nus
processuais relacionados a agdo penal, como prazos exiguos e responsabilidade pela busca e
apreensao e elaboragdo do laudo pericial.

Ao mesmo tempo, ao se determinar que a agdo penal seja publica condicionada a
representacdo da vitima, permite-se que o ofendido decida se deseja ou ndo que o Estado
promova a responsabilizagao criminal do infrator, resguardando seus interesses.

Essa mudanca também traria maior harmonizacdo do ordenamento juridico, j& que
crimes que protegem bens juridicos de importancia similar sdo processados por agdo penal

publica, seja ela condicionada ou incondicionada.
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