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S1QUEIRA CASTRO

ADVOGADOS

= Questoes extrajudiciais e judicials no
ambito civel para combater o uso indevido
de marca e o comeércio de produtos
falsificados via internet.



S1QUEIRA CASTRO

ADVOGADOS

= Ha exatamente 20 anos, em 11 de agosto de 1994, foi realizada
a primeira compra pela internet no mundo.

= O Sr. Phil Branderberger da Philadélfia (EUA) comprou um
compact disc (CD) (Ten Summoner's Tales) do Sting.



S1QUEIRA CASTRO EVO'U;GO ?

ADVOGADOS 1

TAOBAO (www.taobao.com) do grupo ALIBABA

= Em 2010, tinha 400 milhdes de usuarios cadastrados e 800
milhdes de produtos foram vendidos.

= Em média, sdo vendidos 48 mil produtos por minuto nesse
site.

Grupo ALIBABA

Previsao para o faturamento com vendas na internet estimada
para 2014: U$ 420 bilhdes

Se a previsao for alcancada resultara em um crescimento de
45%, comparado com o ano de 2013. (fonte: iResearch)


http://www.taobao.com/

S1QUEIRA CASTRO

ADVOGADOS

NUimeros 65

» QO faturamento anual de vendas na internet na China e nos EUA
em bilhdes de ddélares americanos (fonte: iResearch e U.S.
Department of Commerce)
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= Em 2010, o volume de vendas na internet nos EUA era o dobro
do volume na China. Em 2013, a China ultrapassou os EUA e
se tornou o maior mercado mundial de vendas na internet.



ADVOGADOS

S1QUEIRA CASTRO Nl]meros 6?

» QO faturamento anual de vendas na internet no Brasil pulou de
0,5 bilhao de reais em 2001 para 28 bilh6es de reais em 2013
(fonte: www.e-commerce.org.br/)
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ADVOGADOS 1

SIQUEIRA CASTRO Numeros ?

= Nomes de dominio .Br registrados ate 25/08/2014: 3.476.399.
» Desse total, mais de 90% estéo na categoria .com.br: 3.171.467.

= Ha 10 anos, existiam pouco mais de 500.000 nomes de dominio. Br
(fonte: http://www.reqistro.br/).

= Nesse periodo, ocorreu um aumento na ordem de 700% na
guantidade de nomes de dominio. Br.


http://www.registro.br/
http://www.registro.br/
http://www.registro.br/
http://www.registro.br/
http://www.registro.br/
http://www.registro.br/
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S1QUEIRA CASTRO Numeros 5

ADVOGADOS R

94 01

= Tais numeros nado deixam duvidas sobre a importancia da
internet para a economia mundial.

= Atualmente, quem n&o tem um endereco virtual n&do existe
para o mundo real dos negocios.



S1QUEIRA CASTRO PrOblema 5

ADVOGADOS

Comeércio de produtos falsificados e uso indevido de marcas de
terceiros no ambito da internet.



S1QUEIRA CASTRO Problema 5

ANO EARS

ADVOGADOS 1948 - 201

E uma préatica que vem crescendo nos ultimos anos.
Em vista do relativo anonimato que protege os usuarios, a
internet cria um ambiente que facilita a venda de produtos

falsificados.

Todos séo prejudicados: os provedores, os detentores de
propriedade intelectual e os consumidores.

Apenas o vendedor se beneficia.



S1QUEIRA CASTRO Caso prético 5

ADVOGADOS -

Cliente bate em sua porta e comenta que esta sofrendo muito
com a venda de produtos falsificados pela internet.

Quais séo as suas recomendacgdes?
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SIQUEIRA CASTRO 12 Recomendagao ?

ADVOGADOS

1

Monitoramento diario da rede visando obter mais dados do
comeércio que esta sendo realizado, tais como 0s sites estao
hospedados no Brasil (sao .com.br) ou no exterior; o preco
praticado na venda dos produtos; tipo de site (redes sociais,
sites de leildo, sites comuns, etc); quantidade de produtos
anunciados/comercializados, etc.



S1QUEIRA CASTRO 22 Recomendacao 65

ANOS / YEARS \c RS
ADVOGADOS

« Ata Notarial lavrada por Cartério de Titulos e Documentos
visando constatar:

« O conteudo do sitio eletrénico;

« O preco que o produto esta sendo comercializado;

* Quantidade de produto ja comercializada pelo usuario;

O resultado da pesquisa realizada no site registro.br a fim de
verificar quem ¢ o titular do nome de dominio;

O resultado de busca efetuada em ferramenta da internet para
comprovar o uso indevido de links patrocinados;

* Etc.



S1QUEIRA CASTRO 22 Recomendacao 65

IS\[S

ADVOGADOS

 ATA NOTARIAL

« Documento publico que atesta, de forma incontestavel, a
préatica ilicita e o responsavel.

« Documento relevante, especialmente se houver a necessidade
de levar o assunto ao Poder Judiciario.

 Nesse caso, estabelece-se um marco para efeitos de computar
o0 tempo que o produto falsificado ficou anunciado ou mesmo
em que a marca foi utilizada indevidamente, o preco praticado,
a quantidade comercializada, etc..

« Tais informac0des sao relevantes para efeitos de indenizacéao.
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S1QUEIRA CASTRO 32 Recomenda;ﬁo 6

2 ANOS / YEARS
ADVOGADOS 1948 - 2013

 Aquisicao de produto falsificado visando se aproximar e obter
mais dados sobre o vendedor, tais como o numero do Internet
Protocol (IP), endereco fisico, dados de conta bancaria, e
mesmo sobre o produto, tais como se o produto é realmente
falsificado, se é importado ou fabricado no Brasil, etc.

 Vale ressaltar que essa aquisicao nao deve ser realizada em
nome de um escritorio de advocacia, nem mesmo em nome da
empresa detentora da marca, sob pena de frustrar o trabalho
de coleta de provas.



S1QUEIRA CASTRO Acoes praticas 5

ANOS / YEARS

ADVOGADOS 1948 + 201

« Envio de Notificagcdes Extrajudiciais ao titular do nome do
dominio solicitando que se abstenha de utilizar indevidamente
a marca em pauta, sob qualquer forma ou pretexto, e/ou de
expor e comercializar o produto falsificado.

 Ferramentas disponibilizadas pelos proprios sites de leildes
ou mesmo redes sociais que possibilitam denunciar o uso
indevido de marca ou mesmo 0 comércio de produtos
falsificados.

* Notice and Take Down procedures.

 Visam oferecer uma maneira simples, justa e imediata de
remover a oferta de produtos falsificados na internet.
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n Procurar pessoas, locais e coisas Q

Sobre propriedade intelectual

[f‘ Edwagner  Pagina inicial  Encontrar amigos

Esta parte da Central de ajuda contém informacGes sobre direitos de propriedade intelectual relacionados ao contelido publicado no Facebook. Por
vezes, as pessoas que leem esta secdo estdo, na verdade, procurando ajuda sobre outros assuntos. Se vocé encontrar seu problema abaixo, clique
nele para obter ajuda:

* Contas de impostores

Contas invadidas por hackers

= Abuso e assédio

Problemas de administracdo de paginas e grupos

Direitos de privacidade

Problemas de funcionalidade

* Nomes de Usurio e enderecos da Web

Propriedade intelectual

O Facebook respeita os direitos de propriedade intelectual de todos e tem o compromisso de ajudar terceiros a proteger seus direitos. Nossa Declaracdo de
direitos e responsabilidades proibe que os usudrios publiquem conteddo que viole direitos intelectuais de terceiros. Quando recebemos um aviso valido de
violagdo de propriedade intelectual, removemos ou desabilitamos pronamente o acesso ao suposto conteldo infrator. Também enceraremos as contas de
infratores reincidentes, nas circunstancias pertinentes.

Os proprietdrios dos direitos encontrardo informagdes sobre como denunciar violacdes de direitos autorais, e outras leis de propriedade intelectual, de usuarios
que publicam contelido em nosso site & respostas para as perguntas mais frequentes em relagéo a nossas politicas.

Direitos autorais

0s direitos autorais protegem trabalhos de crizcdo, como misicas e filmes. Saiba mais.

Marca comercial

W]
Amarca comercial protege nomes de marcas e logotipos usados para identificar empresas e seus produtos. Saiba mais. 48 Bate-f seita-feirs, 22 de agosto de 2014

Hei- 0L OB e E 39 -]
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L2l (< 7 https/twitter.comtos P~ @ Tuitter, Inc {US]E 7 Tuitter / Termos de Servigo... % |<.> Portal de contato do Mercado...

ou prejudicar, ainda que apenas na forma tentada, o acesso de qualquer usuario, prestador de servicos de hosting (armazenagem principal ou
em servidor) ou de rede, incluindo (sem limitac3o) através de atos como o envio de virus, overloading (sobrecarga), flooding, envio de spam
{comunicages ndo solicitadas) e mail-bombing direcionados aos Servicos, ou através do uso de scripts para a criacdo de Contelidos que
interfiram com 0s Servicos ou criem Uma carga excessiva nestes.

9. Politica de Direito de Autor e Diretos Conexos

O Twitter respeita os direifos de propriedade intelectual de terceiros e espera que os usudrios dos Servicos facam o mesmo. O Twitter
respondera a notificagbes sobre alegadas violagGes de direito de autor e direifos conexos que sejam efetuadas em conformidade com a
legislacdo aplicavel. Se vocé acredita que o seu Contelido foi reproduzido em violacdo de direito de autor ou direitos canexos, por favor forneca-
nos a seguinte informacao: (i) assinatura fisica ou eletrdnica do fitular do direito de autor ou direitos conexos ou de pessoa por este autorizada
para estes efeitos; (i) identificacdo da obra ou prestacao protegida objeto da alegada violac8o; (iil) identificacdo dos materiais que alegadamente
violam ou sejam utilizados para violar obras ou prestacdes protegidas e que deverdo ser objeto de remoco ou relativamente aos quais deve ser
blogueado o acesso, assim como informacdo razoavelmente suficiente para nos permitir a localizacio dos referidos materiais; (i) a sua
informacdo de contato, incluindo endereco, nimero de telefone e um endereco de e-mail; (v) uma declaracdo sua de que se encontra em boa fé
e acredita que a utilizacgo dos materiais na forma descrita na sua comunicacdo ndo se enconira autorizada pelo titular do direito de autor ou
direitos conexos, seus agentes ou representantes ou pela legislacgo aplicavel, e (vi) uma declaracdo de que a informagdo constante da sua
comunicacao é exata e, sob pena de responsabilidade nos termos da lei por prestagdo de informacGes falsas, que se encontra autorizado a
praticar estes atos por conta do titular dos direitos em causa.

O Twitter reserva-se o direito de, a seu critério e sem qualquer comunicagdo prévia, remover Contelido alegadamente violador, ndo podendo ser
responsabilizado por quaisquer danos ou perdas dai resultantes. Em circunstancias apropriadas, o Twitter cancelara ainda a conta de qualquer
usuario que seja considerado reincidente. O nosso representante para efeftos de notificacdes de violaghes de direito de autor ou direitos
CONEX0S NS Servicos & o seguinte;

Twitter, Inc.

A/C: Copyright Agent

1335 Market Street, Suite 900

San Francisco, CA 94103

Denuncias: hitps://support twitter.com/forms/dmca
Email: copyright@twitter.com

10. Cessacdo da Vigéncia destes Termos v

= 0o eB E/eal




S1QUEIRA CASTRO Twitter 6

ANOS / YEARS
ADVOGADOS 1948 - 2013

1948 « 201

A rede social Twitter, mediante seu relatério de transparéncia
publicado no final de julho dltimo, contabilizou 9.199 pedidos
para derrubada de conteudo por infracdo de direitos autorais
no primeiro semestre do ano de 2014.

« Esse numero representa 79% do total de requisicOes de
retirada de conteudo do periodo e uma alta de 38% em relacao
ao ultimo semestre de 2013.



https:// help.instagram,com/535503073130320/ P-d GH Propriedade intelectual | Ce... ‘ ‘ — AN

r|ﬂ-5t(1_g-’t(1l-\-1_ Q Pesquisar na Central de ajuda

i} Central de Ajuda do Instagram » Privacidade e Central de seguranca » Denunciar algo

Contas invadidas por hackers Propriedade intelectual

R Se o problema ndo estiver relacionado a Propriedade intelectual, consulte um dos itens relacionados abaixo:
Ontas 1alzas

Underage Children » Saiba mais sobre nomes de usuario.

» Denunciar uma conta falsa
Hate Accounts

* Denunciar uma crianca menor de idade
Propriedade intelectual . i o
* Denunciar uma conta com discurso de ddio

Informacdes particulares expostas » Denunciar uma conta invadida
Self-Harm

Abuse & Spam Denuncie uma violacéo
Exploracio * Direitos autorais

Outros tipos de dendncia + Marca comercial

Voltar Marca comercial & uma palavra, slogan, simbolo ou design (como nome de marca ou logotipo) que
identifica e distingue os produtos ou servios oferecidos por uma parte daqueles oferecidos por
terceiros. Geralmente, a lei de marca comercial visa evitar confusdo entre os consumidores sobre a
origem dos produtos ou servicos. O proprietario de uma marca comercial pode impedir que outros
usem sua marca comercial (ou uma marca comercial similar) de maneira que possa confundir as
pessoas levando-as a pensar gue ha uma relagdo entre o proprietario da marca comercial e o usuario
néo autorizado, ou que o proprietario da marca comercial endossa os produtos ou servigos do usudrio
ndo autorizado.

O proprietario de uma marca comercial pode obter direitos por meio de registro em uma entidade de
marca comercial reconhecida. Em certos paises e sob determinadas circunstancias, os direitos sobre
uma marca comercial ndo registrada podem ser criados pelo uso real da marca comercial no mercado.
Observe que, cadastrar ou cbter meramente uma permissdo de comercializacdo de uma entidade do
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Programa de Protecao a Propriedade Intelectual

O Programa de Protegdo & Propriedade Intelectual tem o objefivo de impedir que sejam anunciados no MercadaLivre produtos que violem direftos de Propriedade Intelectual, sejam direitos de autor,
patente, marca, modelo e/ou desenho industrial.

Qualquer pessoa fisica ou juridica, fitular de um direito de Propriedade Intelectual que considere que seu direito foi lesionado por um andncio no MercadoLivre, podera aderir ao Programa e solicitar a
remocéo do andncio.

Ser um membro do PPPI possui vantagens e beneficios, tais como:

= Uma equipe do MercadoLivre 0 ajudara a aproveitar da melnor maneira o Programa.
- Resposias rapidas e eficientes para suas dendncias sobre anlncios que infrinjam direitos de Propriedade Intelectual.
+ Prioridade aos Parficipantes do Programa nas notificacBes de suspeita de infracdo.

Saiba mais sobre 05 produtos que violam direitos de Propriedade Infelectual clicando aqui.

Como aderir ao Programa?

Participar do Programa & muito simples. Basta enviar cdpias dos seguintes documentos via e-mail para documentos@mercadolivre.com, detalhando quais produtos infringem direitos de Propriedade
Intelectual:

+ Formuldrio de adesdo preenchido e assinado pelo fitular dos direitos de Propriedade Intelectual ou seu representante legal.

- Documentos que confirmenm a titularidade sobre os direifos de Propriedade Intelectual, devidamente registrados no pais comrespondente a ocorréncia da suposta infracdo

» Procuracdo onde constem os poderes de representacdo do signatario do formulério de adesdo outorgados pelo fitular dos direios de Propriedade Intelectual. (Caso o signatério do
formulario ndo seja o prdprio titular).

Em seguida, para denunciar andncios infratores, & necessario preencher o formulario de nofificacdo de infracdo e envia-lo via e-mail 3o endereco de e-mail especificado no momento da efetivacdo da
adesdo, detalhando qual ou quais andncios que considera como infratores dos direitos de Propriedade Infelectual, devendo o formulario estar assinado pelo fitular ou representante.

As informacdes requeridas no formulario de adesdo sdo necessarias para assequrar que o nofificante tem direitos ou esta autorizado pelos titulares dos direitos supostamente infringidos, e para
possibilitar que o MercadoLivre identifique rapida e cometamente os anlncios questionados.
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S1QUEIRA CASTRO Mercado Livre ?

ADVOGADOS 1

Praticas vedadas

= Os Usuarios nao poderao, entre outras atitudes previstas
nestes Termos e condi¢cOes gerais e seus anexos:

(..)

e) anunciar produtos proibidos pelas politicas do MercadoLivre e
pela legislacéo.



S Al D E com a entrada do Marco Civil? 65

ADVOGADOS

« Precisamos aguardar para verificar como 0s provedores
brasileiros vao se comportar diante desses pedidos
extrajudiciais. Isso porque o artigo 19 os exime de
responsabilidade civil decorrentes de conteudos gerados por
terceiros, salvo ap6s a vinda de acédo judicial, visando
preservar aliberdade de expresséo e evitar a censura.

- Dessa maneira, fica a ddvida se, em vista desse novo
dispositivo legal, ainda assim os provedores vao retirar o
conteudo infrator da rede mediante um pedido extrajudicial.

- Ademais, caso 0 provedor resolva retirar um conteudo
potencialmente infrator da rede em atendimento a um pedido
extrajudicial, € possivel que o usuério responsavel o demande
judicialmente por conta de ver sua liberdade de expresséao
tolhida.



a S1QUEIRA CASTRO Site estrangeiro 6

S ANOS / YEARS
ADVOGADOS ~1948:2013

1948 « 201

= No caso de site estrangeiro, o produto falsificado sera enviado
ao Brasil, na maioria das vezes, via importacdo aérea, até
mesmo em vista das pequenas quantidades.

» Dessa maneira, recomenda-se seja realizada aproximacao com
0S agentes da Receita Federal do Brasil dos Aeroportos e com
0s que trabalham nos postos dos Correios (0s postos que
recebem esse tipo de carga estdo em S&o Paulo e Curitiba)
visando informar sobre a pratica, colocando-se a disposicao
para adotar as medidas cabiveis visando Iimpedir o
desembaraco aduaneiro e/ou destruir os produtos falsificados
apreendidos.

= No posto dos Correios de Curitiba, em media, séo recebidas 60
mil remessas por dia.



S1QUEIRA CASTRO At;(")es Judiciais 65

ISC%

ADVOGADOS

= Contra o titular do nome de dominio:;

= Acdao de Obrigacao de Fazer c/c Pedido Indenizatério e Pedido
de Liminar Especifica da Lei da Propriedade Industrial (artigo
209, 8 1°%°e § 29

§ 1° Podera o juiz, nos autos da propria acao, para evitar dano
irreparavel ou de dificil reparacao, determinar_liminarmente a
sustacao da violacdo ou de ato que a enseje, antes da citacao do réu,
mediante, caso julgue necessario, caucdo em dinheiro ou
garantia fidejussoria.




ADVOGADOS \ . 1\

S1QUEIRA CASTRO Agaes Judiciais 5

= Para obter os dados do titular do nome do dominio acesse;
WWW.reqistro.br.
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Pesquise e registre o dominio desejado Digite 0 nome do dominio

Seu dominio esta
congelado ?

Reative seu dominio em até 30 minutos e providencie o
pagamento clicando no botdo abaixo.

DESCONGELAR DOMINIO

Veja também

EVENTOS SECURANCA
Programe-se Navegar é preciso, arriscar-
Participe vocé também dos “ se nao!

eventos promavidos pelo NIC.br e Informe-se sobre recomendacdes

IMPRENSA R\

1 ACESSAR CONTA

CRIAR CONTA

PESQUISAR

Fique atento
Fraude de boleto

Em razio de continuadas tentativas de iludir a boa fé dos
usuarios do Registro brasileiro, alertamos para que prestem
atencdo aos boletos recebidos que ndo sejam provenientes
de seu provedor de hospedagem habitual.

SAIBA MAIS

CONEXAO INTERNET

Teste a velocidade de sua
conexao.
Com o SIMET vocé sabe a rea

O

sexta-feira, 22 de agosto de 2014
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S1QUEIRA CASTRO At;(")es Judiciais S

ANOS / YEARS

ADVOGADOS 1948 + 201

= No caso de a acao ser ajuizada contra o responsavel pela
reproducao indevida da marca e/ou comércio e/ou anuncio de
produtos falsificados no ambito da internet, sera necessario
identifica-lo e obter seu endereco fisico.

= Desta feita, conforme comentamos anteriormente, a compra do
produto falsificado pode ser um caminho para a obtencao
dessas informacgdes.



a S1QUEIRA CASTRO AQ&ES Judiciais 6

) X ANOS / YEARS
ADVOGADOS 1948 + 2013

= Contra o provedor de conteudo

= Acao de Obrigacéo de Fazer c/c Pedido Indenizatorio e Pedido de Liminar
Especifica da LPI (artigo 209, § 1° e § 2°).

ReESP N° 1.383.354 - SP anterior ao Marco Civil: (...) 3. Nao se pode impor
aos sites de intermediacao de venda e compra a prévia fiscalizacao sobre
a origem de todos os produtos anunciados, na medida em que nao
constitui atividade intrinseca ao servico prestado. (...) 5. Ao ser comunicado
da existéncia de oferta de produtos com violacao de propriedade industrial,
deve o intermediador virtual de venda e compra agir de forma enérgica,
removendo o anuncio _do_site imediatamente, sob pena de responder
solidariamente _com o autor direto _do dano, em virtude da omisséo
praticada. 6. Ao oferecer um servico virtual por meio do qual se possibilita o
anuncio para venda dos mais variados produtos, deve o intermediador ter o
cuidado de propiciar meios para que se possa identificar cada um dos
usuarios, a fim de que eventuais ilicitos ndo caiam no anonimato. Sob a
Otica da diligéncia média que se espera desse intermediador virtual, deve
este adotar as providéncias que, conforme as circunstancias especificas de
cada caso, estiverem ao seu alcance para a individualizacao dos usuarios
do site, sob pena de responsabilizacao subjetiva por culpa in omittendo.




a S1QUEIRA CASTRO Marco Civil 6

ANOS / YEARS
ADVOGADOS 1948 + 2013

= Nao ha no texto da Lei em nenhum momento a expressao
Propriedade Intelectual ou Propriedade Industrial.

= Lamentavel, vez que a internet € composta por inameras
propriedades imateriais. Em sendo essa a Constituicao da
Internet Brasileira, deveria tratar textualmente desses
assuntos.

= A regra da responsabilidade civil (artigo 19 caput) dos
provedores apenas ap0s 0 nao atendimento a uma ordem
judicial se aplica aos casos flagrantes e sistematicos de
violacao de propriedade industrial praticados por usuarios?

= Sob a prerrogativa de se preservar a liberdade de expresséo e
evitar a censura, um provedor poderia abrir espaco deliberado
para o anuncio de produtos falsificados?

= Um usuario tem espaco livre na rede para vender produtos
falsificados visando preservar sua liberdade de expresséao?



ANOS / YEARS Y[ \RS

a T Entendimento conforme Marco Civil ()5

ADVOGADOS

= Provedor de conteudo da internet sera responsabilizado
civilmente por conteudo infrator gerado por terceiros apenas e
se néo retira-lo apos ordem judicial especifica. A lei (artigo 19
da Lei 12965/2014) justifica a exigéncia da formalidade judicial
visando preservar a liberdade de expressao e impedir a
censura.

= Essaregra nao se aplica a direitos autorais e conexos (Artigo
19, § 2°da Lei 12965/2014).

= Assim sendo, um site que serve para disponibilizar de forma
reiterada conteudo infrator ndo poderia ser responsabilizado
mesmo apos a vinda de uma ordem judicial determinando a
exclusao do conteudo?



ADVOGADOS

SIQUEIRA CASTRO Comentario ?

Nao ha democracia sem liberdade de expresséo

N&o h& desenvolvimento sem respeito a propriedade intelectual



AN

ADVOGADOS 1

SIQUEIRA CASTRO Comentario ?

= E correto judicializar a protecdo da propriedade industrial em
ambito da internet sob a justificativa de preservar a liberdade
de expressao?

= Em que momento a propriedade industrial se confronta com a
liberdade de expresséao?



S1QUEIRA CASTRO Responsabilidade ?

ADVOGADOS 1

= Sobre quem recai a responsabilidade de efetuar o
monitoramento de comércio de produtos falsificados no
ambito da internet: sobre os provedores dos sites de leilao e
similares ou sobre os detentores das marcas?



S1QUEIRA CASTRO

ADVOGADOS

Deve ser aplicada a regra do artigo 19 caput para violacao de
propriedade industrial na internet, especialmente em caso de
comercializacao sistematica de produtos falsificados?

O provedor de conteudo nédo deveria ser responsabilizado
civimente quando, mesmo apds tomar ciéncia de maneira
inequivoca e formal, ainda que de forma extrajudicial, que seus
usuarios estao violando marcas de terceiros, seja mediante a
reproducéo indevida, seja mediante a exposicdo e comércio de
produtos falsificados, nao adotar medida visando eliminar o
conteudo infrator?



ST T Recurso Especial 1.125.739 - SP 65

ISC%

ADVOGADOS

= Em algumas situacdes envolvendo provedores de conteudo,
especialmente naquelas em que o mesmo tem ciéncia sobre a
reiterada e sistematica venda de produtos falsificados praticada por
seus usuarios, com as devidas adaptacfes que a situacao exige,
nao seria o caso de aplicar o entendimento do RECURSO
ESPECIAL N° 1.125.739 — SP, conforme ementa e trechos abaixo

transcritos?



a STOUETRACASTRO ecurso Especial 1.125.739 - SP ()5

ADVOGADOS

= CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 1) VIOLACAO A DIREITOS DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SHOPPING 25 DE MARCO EM SAO
PAULO. 2) ADMINISTRADORA DE CENTRO COMERCIAL
POPULAR EM QUE PERPETRADOS SISTEMATICAMENTE
ILICITOS DESSA NATUREZA. 3) RESPONSABILIDADE CIVIL.
OBRIGACAO DE FAZER. MULTA COMINATORIA CONFIRMADA. 4)
CAUCAO POR EMPRESA ESTRANGEIRA NAO DETERMINADA
PELO JUIZO E DISPENSADA NO CASO DE LITISCONSORCIO
COM EMPRESAS BRASILEIRAS. 5) MULTA DO ART. 538 DO COD.
DE PROC. CIVIL CANCELADA. 6) RECURSO ESPECIAL PROVIDO
EM PARTE PARA O CANCELAMENTO DA MULTA APLICADA NOS
EMBARGOS DE DECLARACAO (CPC ART. 538). | - A
administradora de centro de comeércio popular gque, como
firmado, na analise dos fatos, pela Justica estadual de origem,
permite e fomenta a violacao ao direito de propriedade industrial
das autoras, por parte dos lojistas locatarios dos seus "stands" e
"boxes", torna-se co-responsavel pelo ilicito danoso realizado
por intermédio dos terceiros cessionarios dos espacos do
estabelecimento.




- [ Recurso Especial 1.125.739-SP 6

: X ANOS / YEARS
ADVOGADOS 1948 + 2013

= (..)

= |Il - No caso dos autos, a efetiva pratica dos ilicitos em referéncia,
nao SO pelo cessionario das unidades, mas também,
concorrentemente pelo Centro Comercial recorrido, ampla e
constantemente noticiada pelos varios veiculos de imprensa,
conforme documentos nos autos, constitui fato notorio,
corroborado por pericia, por numerosos documentos cujos
levantamentos faticos e conclusdées também comprovam a
ocorréncia das ofensas ao direito de propriedade industrial. IV -
Pericia que nao se invalida ao questionamento da qualificacdo dos
técnicos e que, ademais, € complementar de farta prova produzida,
em conjunto fatico absolutamente conclusivo em prol da co-
responsabilidade da recorrente pela atividade direcionada a
contrafacdo, s6 possivel diante das condicdes por ela fornecidas
aos lojistas no sentido da atividade ilicita, para o qual o Centro
Comercial ativamente concorre.
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ANOS / YEARS
48 + 2013

ADVOGADOS 1948 - 2013

= “Como se vé, o Tribunal de origem concluiu, ante a analise da
prova produzida, gue a Recorrente atua mais do gue como mera
administradora das cessdes para utilizacdo de espacos no
local, pois se apresenta como verdadeira co-autora das
atividades ilicitas de comercializacdo de produtos falsificados.
Sequndo consignado no acorddo, o centro comercial
Recorrente permite e incentiva as referidas ilicitudes, tendo
em vista o tipo diferenciado de contrato que firmava com 0S
cessionarios e também a espécie de contratantes que acolhia
em sua pratica comercial, fornecendo, efetivamente, as
condicdes para o desenvolvimento de atividade contrafatora.”
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ADVOGADOS

Recurso Especial 1.125.739-SP 6

ANOS / YEARS
948 + 2013

1948 + 2013

‘Os proprios contratos firmados pelo centro comercial
Recorrente com 0S cessionarios previam, alias, a causa de
rescisao dos contratos “se o espaco/stand cedido for utilizado
para qualquer fim contrario a lei” (Clausula 24, letra “a”), de
forma que, permitindo, o Recorrente, o prossequimento da
macica e ignoravel atividade pldrima de comercializacdo de
bens falsificados pelos cessionarios, evidentemente contraria
a lei, aderia, ele, o recorrente, a essa atividade, exercida por
intermédio de terceiros, dai lhe advindo a responsabilidade
(CC/1916, art. 1521, e CC/2002, art. 932, V).”
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ANOS / YEARS
ADVOGADOS R

1948 - 2013

“‘Nos termos do Acoérdao recorrido, nao trata, o caso, de licitude
caracterizada nos termos da normatividade regular de Shopping
Center, dirigida a generalidade dos negocios do setor e relacdes
juridicas tipicas, mas, sim, e ao contrario, de atividade ilicita do
centro_comercial em causa, atividade essa especificamente
fornecedora de condicdes de comércio de produtos
falsificados, ofendendo direitos dos titulares de marcas e
patentes, de modo que, para essa atividade especializada
dirigida a ilicitude, ndo _ha como incidir _a presuncao de
desconhecimento de atividades ilicitas de lojistas, que rege a
normalidade dos negdcios de Shopping Center, caracterizada pela
Lei de regéncia (Lei 9718/98), mas, ao contrario, nela n&o situada.”
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ADVOGADOS

Por razbes e se valendo de argumentos semelhantes, recentemente,
em 10 de julho de 2014, Gucci e Yves St. Laurent distribuiram acgao
judicial contra o Grupo Alibaba e 9 empresas associadas ao grupo
perante a Corte Federal dos EUA.

Os autores buscam o deferimento de um pedido liminar para que 0s
sites se abstenham de vender produtos com as suas marcas e
indenizac&o punitiva por violacdo de marca e concorréncia desleal.

Os autores alegam que o Alibaba lucra bilhdes de dolares ajudando
um exercito de falsificadores a venderem produtos piratas e, ainda,
gue o Alibaba fomenta a violacdo de propriedade intelectual
praticada pelos seus usuarios (comerciantes online) criando
Mercado para os produtos falsificados e ainda fornecendo servigos
de suporte para esses comerciantes.
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ADVOGADOS

AN 05

Poucas acoes foram intentadas contra o Site Alibaba na China por
permitir/facilitar o comércio de produtos falsificados. Pelo que tenho
ciéncia, em todas elas, a Justica chinesa decidiu que o site era
apenas um provedor de servicos e que cumpria razoavelmente
com o seu dever de retirar o anuncio do produto falsificado, apds o
envio do aviso/notificacao por parte do detentor da marca.

Com excecao de uma. Nesse caso, mediante deciséo final datada
de 25 de abril de 2011, a Corte intermediaria de Shangay decidiu
que o TAO BAO era responsavel solidario pela violacao das
marcas de titularidade da empresa Yinian (Shanghai) Garments
Trading Co., Ltd. (“Yinian”), vez que deixou de honrar com pedidos
repetitivos de retirada de anuncios de produtos falsificados. TAO
BAO foi condenado a pagar apenas quantia em torno de U$ 1600.

Essa foi a primeira vez que uma plataforma online Chinesa foi
considerada solidariamente responsavel com um contrafator.

Direito comparado - CHINA ()5

YE \RS
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AN OS V[ RS

ADVOGADOS

A corte entendeu que o site TAOBAO sabia ou deveria saber que seu
clinte (Sr. Du Guofa) estava comercializando produtos falsificados,
e nao adotou medida efetiva para cessar essa pratica ilegal.

Desde o ano de 2006, Yinian apresentou consideravel volume de
reclamacoes contra atos de violagao de marca registrada junto ao
site Taobao.com com a empresa Zhejiang Taobao Network Co.,
Ltd. ( “Taobao”). Dentre essas reclamacgoes, 7 foram relacionadas
ao vendedor Sr. Du Guofa. A cada vez, apoés verificagao, TAOBAO
deletava os anuncios dos produtos falsificados.

Em 19 de novembro de 2009, Yinian realizou compra de pecas de
roupas que estampavam suas marcas do Sr. Du Guofa e os
produtos eram falsificados.

Em julho do ano de 2010, a Yinian distribuiu a acao judicial contra Du
Guofa e TaoBao por violacdo de marca registrada, requerendo
ressarcimento pelas perdas acarretadas por essa pratica e que 0s
reus se desculpassem em publico por meio de um jornal.
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AN 05 V[ RS

SA Louis Vuitton Malletier v. eBay Inc., & eBay Int1 AG — Em 3 de
setembro de 2010, a Corte de Apelacao de Paris confirmou a
decisao de uma corte inferior no sentido de considerar o eBay
como responsavel pela comercializacdo de produtos
falsificados praticada por terceiros (usuarios do site), iSso
porque o eBay nao agiu apenas como um hospedeiro, mas,
pelo contrario, auxiliou ativamente os infratores promovendo
suas _vendas e recebendo comissbes. (Dados do caso: SA
LOUIS VUITTON MALLETIER V. eBay Inc., & eBay Int'l AG, COUR
D’APPEL (CA) (REGIONAL COURT OF APPEAL), PARIS, POLE 5
— Div. 2, DOCKET No. 0812820).

Nesse sentido, vide também SA Christian Dior Couture v. eBay, Inc. &
eBay Int'l AG, SA Louis Vuitton Malletier v. eBay Inc., & eBay Int'l
AG, COUR D’APPEL (CA) (REGIONAL COURT OF APPEAL),
PARIS, POLE 5 — Div. 2, DOCKET No. 0812821).

Vide também eBay France v. Hermes Int'| AG, COUR D’APPEL (CA)
(REGIONAL COURT OF APPEAL), REIMS, lere, (20 de julho de
2010): eBay € responsavel porque o mesmo sugere ofertas com
base nas compras passadas realizadas pelos usuarios.
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ADVOGADOS

1948 « 2013

Em sentido contrario, no caso Loréal S.A. v. eBay Int'| A.G., o Superior
Tribunal de Justica Inglés ndo considerou o eBay responsavel pela
venda de produtos falsificados praticada por seus usuarios. (2009
EWHC 1094 (Ch.) CASE No. HC07C01978).

Entre esses dois posicionamentos (Francés e Inglés), o Tribunal
Alemao negou o pedido indenizatorio contra sites de leilao,
contudo deferiu_liminar_visando impedir violacdes futuras.
(INTERNET AUCTION |, BUNDESGERICHTSHOF (BGH)
(FEDERAL COURT OF JUSTICE) Mar. 11, 2004, CASE No. | ZR
30401, mencionado em inglés em (2006) ECC 9, (2005) ETMR 25
AND (2005) IIC 573.)
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