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RESUMO

Os interesses nacionais de recuperagdo econdmica e tecnoldgica levaram o
Japao a adotar medidas de protecado aos direitos de propriedade intelectual, a
partir de 1868. A protecao desses direitos era indispensavel para que o Japao
conquistasse a confianca da comunidade internacional e consequentemente
fomentasse a economia nacional. Este particular interesse obrigou o Japao a
adotar formalmente o padrao minimo de repressao as praticas desleais previstas
na CUP. Todavia, a economia japonesa ainda nao havia atingido grau de
desenvolvimento suficiente para efetivamente implantar a protecdo sem causar
restricbes ao mercado. Somente apds ter atingido nivel satisfatério de
desenvolvimento econdmico e tecnoldgico, pressionado pelo mercado interno e
pela comunidade internacional, o Japao inicia efetivamente a regular a
concorréncia leal entre as empresas. O ambiente adequado de incentivo aos
investimentos em inovagdes somente seria possivel pela correta regulagao aos
interesses empresariais com seguranga juridica. Em nome dessa seguranga
juridica, optou-se pelo estabelecimento de rol taxativo de atos proibidos e
posteriormente a criagdo de um “Tribunal Superior de Propriedade Intelectual’.
Esse trabalho objetivou delinear o tratamento basico conferido pela lei de
repressao a concorréncia desleal Japonesa.

Palavras-chave: Direito Internacional. Propriedade Intelectual. Concorréncia
Desleal. Livre Concorréncia.
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ABSTRACT

The national Japanese interests into recovery the economy and tecnology, leads
it to adopt measures to protect Intelectual Property Rights since 1868. The
protection was essential to Japan gain its confidence in front of International
community and consequently develop its own National Economy. This particular
interest obligated Japan to adopt the standard of protection of unfair competition
set forth in CUP. However, the Japanese economy would not be achieved
enough development to apply protection without causing restrictions for the
market. Only after have reached satisfied level of technology and economy
development, Japan effectively started to regulate the fair competition between
enterprises, pushed by internal market and international comunity. The
appropriate environmental of an incentive of investments on innovation would be
possible by properly regulated with legal certainty. In name of legal certainty,
Japan sets forth an exhaustive list of prohibited acts and further established the
“Intellectual Property High Court”. Therefore, this work aimed at the definition of
the basic concept of Japanese Repression of Unfair Competition Act.

Keywords: International Law. Intellectual Property. Unfair Competition. Free
Competition.



SUMARIO

INTRODUGAO

1 A REPRESSAO A CONCORRENCIA DESLEAL
.1 REFERENCIAS NO DIREITO INTERNACIONAL
.1 Convencao da Unido de Paris

.2 Acordo de Madrid

3 TRIPS

4 OMPI

.5 Outros paises

A REPRESSAO A CONCORRENCIA DESLEAL NO JAPAO
.1 Perspectiva histérica

.1.1 Ocupacéo das Forgas Aliadas

.1.2 Protecdo a conquistas comerciais

QUADRO RESUMO DAS ALTERACOES
OBJETIVO DA LEI

.5 PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

.6 ROL DOS ATOS PROIBIDOS

1.7 CONSIDERACOES SOBRE O SISTEMA DE REPREENSAO
1.7.1 Leis de propriedade intelectual

1.7.2 Concorréncia desleal e o direito patentario
1.7.3 Concorréncia desleal e a Lei de Marcas

1.7.4 Concorréncia desleal e a Lei antitruste

1.7.5 Concorréncia desleal e o Codigo Comercial
1.7.6 Concorréncia desleal e o Cédigo Civil

1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.4
1

1

2 DOS ATOS PROIBIDOS

2.1 APROPRIACAO POR CONFUSAO

2.1.1 Introducéo

2.1.2 Disposigao legal

1.3 Requisito da Notoriedade

.3.1 Area geografica comum

.3.2 Quem € o consumidor descrito na lei?

.3.3 O que é notoriedade?

.4 Requisitos da Confusao

4.1 Conceito Classico

4.2 Confuséao de indicacdes de produtos

4.3 Confusédo de indicagdes de estabelecimento empresarial
4.4 Confusao por associagao ao grupo econémico
2.1.5 Protecdo das marcas notoriamente conhecidas
2.1.5.1 Similaridade entre as leis de marca e concorréncia desleal
2.2 APROPRIACAO DE INDICACOES FAMOSAS

2.2.1 Protecao as marcas famosas no Japao

2.3 APROPRIACAO POR IMITACAO (“DEAD COPIES”)
2.3.1 Requisitos

2.3.1.1 Produtos

2.3.1.2 Configuragéo do produto

2.3.1.3 Configuracédo de uso comum dos produtos
2.3.1.4 Periodo de 3 anos, contados da primeira venda

2.
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

11

13
13
16
17
18
19
20
20
24
24
27
30
31
32
33
34
34
35
36
37
38

39
39
40
41
41
42
43
44
44
45
47
48
49
51
52
55
56
58
58
59
60
61



2.3.1.5 Adquirente de boa-fé 62

2.3.2 Protecéo pelas leis de propriedade intelectual 62
2.4 APROPRIACAO DE SEGREDOS EMPRESARIAIS 63
2.4 .1 Defini¢ao, requisitos e formas 64
2.4.1.1 Aquisigao, uso ou divulgagao direta ou originaria 65
2.4.1.2 Aquisigao, uso ou divulgagao indireta ou derivada 66
2.4.1.3 Proibi¢ao superveniente de uso ou divulgagéo 67
2.4.1.4 Uso ou divulgagao mercenaria ou predatoria 68
2.4.1.5 Aquisicao mercenaria ou predatoria 69
2.4.1.6 Producdo de bens a partir do segredo empresarial impropriamente
adquirido 69
2.4.1.7 Boa-fé na aquisicao como excec¢ao a deslealdade 69
2.4.2 Clausulas contratuais restritivas 70
2.5 APROPRIACAO OU USO INDEVIDO DE NOME DE DOMINIO 72
2.5.1 Regulagéao perante a Lei de Concorréncia Desleal Japonesa 74
2.6 APROPRIACAO PELO AGENTE OU REPRESENTANTE 76
2.6.1 Apropriacao por abuso de confianca 77
2.6.2 Marcas estrangeiras notdrias registradas pelos nacionais 78
2.7 DEPRECIACAO AOS NEGOCIOS ALHEIOS 80
2.7.1 Introducéo 80
2.7.2 Desenvolvimento Internacional 81
2.7.3 Atos prejudiciais a reputagédo dos negécios alheios 82
2.7.3.1 Agbes baseadas no Cdédigo Civil 83
2.7.3.2 Propagandas comparativas 84
2.7.4 Invalidagao de medidas tecnoldgicas restritivas 86
2.8 INDICACOES ENGANOSAS 89
2.8.1 Direito Internacional 90
2.8.2 Indicagdes enganosas na LRCD 90
2.8.3 Bandeiras, brasbes, emblemas de paises estrangeiros e organizagdes
internacionais 92
2.8.4 Promessa, oferta ou concessao de vantagem indevida 92
2.9 EXCECOES AS APLICACOES 93
3 APLICABILIDADE DA LEI DE REPRESSAO A CONCORRENCIA DESLEAL
95
3.1 CULTURA JAPONESA COMO PRECEDENTE NORMATIVO 97
3.2 TRIBUNAL SUPERIOR DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 97
3.3 REMEDIOS LEGAIS 102
3.3.1 Liminares para abstencao do ato desleal 102
3.3.2 Destruicao dos produtos 104
3.3.3 Indenizacao por perdas e danos 105
3.3.4 Pedido de desculpas 108
3.4 SEGREDO DE JUSTICA 108
3.5 SANCOES CRIMINAIS 110
CONCLUSAO 111

REFERENCIAS 117



11

INTRODUCAO

A crescente globalizacdo dos mercados provocou mudangas complexas nos
padrées de comércio e investimento internacional que exigem uma nova estrutura
de analise’. O Jap&o passou de um pais em desenvolvimento para um pais

desenvolvido? e se destacou

[...] no periodo do segundo-pds-guerra, por seu desempenho econémico
e seus grandes avangos na area da ciéncia e tecnologia, particularmente,
a partir da segunda metade da década de 1980. Suas realizagdes nessas
areas colocaram-no em uma posicdo de destaque internacional. O
sucesso obtido fazia com que outros paises, governos, empresas e
estudiosos encontrassem no Japao modelos a serem, senao copiados,
tidos como padrao de referéncia. Exemplos disso sao fornecidos pela
popularizagdo de marcas como Sony, Cassio, Toyota e de alguns sistemas
de administragdo como Just-in-time e kanban3.

Tais fatores impulsionaram os questionamentos sobre o papel e a
participacdo do Japao nas relagdes internacionais, incluindo a adequada protecao

internacional da propriedade intelectual.

A lei de repressdo a concorréncia desleal se torna uma importante
ferramenta nesse contexto, uma vez que ao regulamentar os interesses
empresariais e demonstrar o cumprimento das obrigagdes internacionais

assumidas nos tratados contribui com o desenvolvimento da economia nacional.

Este trabalho tem como objetivos descrever a evolugao da lei de repressao
a concorréncia desleal japonesa desde seu nascimento, quando se mostrava
limitada diante das demandas do mercado nacional e internacional até a versao
atual. A limitacao inicial pode ser atribuida, em grande parte, pela combinagao de
dois fatores: opc¢ao legislativa de se adotar um rol exaustivo de atos proibitivos e
pela falta de vontade politica na aplicagédo do texto existente, esse ultimo em virtude
da fase inicial de desenvolvimento de mercado. Pressionado pela comunidade

internacional e apos ter atingido alto grau de desenvolvimento tecnoldgico, o Japao

' NAKANO, Yoshiaki. Globalizagdo, competitividade e novas regras de comércio mundial. Revista
de Economia Politica. v. 14, n. 4 (56), 1994.
2

<http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2014wesp_country_classificati
on.pdf>

3 UEHARA, Alexandre Ratsuo. A politica externa do Japdo no final do século xx. O que faltou? —
Sao Paulo: Annablume, 2003, p. 12.
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passou a cumprir efetivamente a protecdo contra concorréncia desleal. O
cumprimento se deu pelo constante aperfeicoamento da legislagdo demandada
pela jurisprudéncia e pelos tratados internacionais. Desde sua promulgacgao até a
versdo atual (2015), a lei de repressao a concorréncia desleal foi alterada mais de

20 vezes.

Fatores como a cultura juridica da populagao, o nivel de detalhamento dos
atos proibitivos, regras que facilitaram o 6nus da prova em favor do autor, a criagéo
de um tribunal especializado para tratar de assuntos relacionados a propriedade
intelectual podem ser destacados como fatores impulsionaram a adequada
repressao a concorréncia desleal. Nesse contexto, com maiores reflexdes,

emergem possiveis contribuicdes para o direito brasileiro.

Assim, ao expor os problemas e as solugdes encontradas no sistema juridico
japonés seria possivel refletir melhor sobre os problemas comuns e a possibilidade
de se adaptar as solugdes de sucesso ao contexto brasileiro. Ademais, possiveis
interessados na legislagédo japonesa como investidores, profissionais do governo,
pesquisadores, dirigentes de empresas etc. terdo a oportunidade de avaliar o

conteudo da lei de repressao a concorréncia desleal japonesa.

Este trabalho esta dividido em 2 capitulos. O primeiro traz o cenario
internacional de onde o Japao se inspirou, seu desenvolvimento nacional e as
praticas desleais. O segundo capitulo descreve a aplicagéo da lei dentro do sistema

juridico. Finalmente, a concluséo.
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1 AREPRESSAO A CONCORRENCIA DESLEAL

1.1 REFERENCIAS NO DIREITO INTERNACIONAL

1.1.1 Convencgao da Uniao de Paris

A concepgao de concorréncia desleal nasceu na Franga aproximadamente
nos anos de 1850, segundo registros da Organizagao Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI)*. Apesar de inexistir proibigcdo legal de pratica desonestas, o
judiciario francés construiu uma interpretacao efetiva e compreensiva a partir da
teoria geral da responsabilidade civil em que todo aquele que causasse danos

ficaria obrigado a reparar, conforme artigo 1382 do Cadigo Civil Francés®.

Na Alemanha, diferentemente, o judiciario ndo reconhecia a aplicagao da
teoria dos atos ilicitos do Codigo Civil para praticas comerciais desleais. Uma lei
especifica de repressao a concorréncia desleal foi promulgada em 1909. Paises
como Brasil, Suigca, Espanha, Hungria e Bélgica também optaram pela

promulgacéao de lei especifica.

Paises do Reino Unido e EUA que adotam common law construiram uma
abordagem baseada nos precedentes e na teoria dos atos ilicitos, em especial
relacionado ao ato ilicito de comercializar produtos similares ao de outrem,

causando confusao aos consumidores (passing-off) a partir de 1824.
Os exemplos acima demonstram as diferentes abordagens nos paises®.

O Japéo passou a ser membro da Convengéo da Unido de Paris (CUP) e
Convengao da Unido de Berna (CUB) em 1900, com o propdsito de rever o

desequilibrio das obrigagbes assumidas em outros tratados e especial interesse em

4 Conhecida internacionalmente como World Intellectual Property Organization (WIPO).

5 Art. 1382 do Cadigo Civil Francés: Every act whatever of man that causes damage to another,
obliges him by whose fault it occurred to repair it. (https://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-
English/Legifrance-translations) (Acesso em: 07 jan. 2018)

6 Protection against unfair competition. Analysis of the Present World Situation. 1999. WIPO.
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atrair investimentos estrangeiros’. Em 1899 ja havia firmado tratados bilaterais com
a Alemanha (ndo integrante da Convengao de Paris nessa época) para equivaléncia
de tratamento aos nacionais de ambos os paises em relacdo aos direitos de
propriedade industrial.

Considerado o primeiro tratado multilateral de vocagdo universal a
Convengao de Paris para a protegao da Propriedade Industrial (“Convencéo da
Unido de Paris” — CUP) foi firmada em 1883 em Madrid. Os membros instituiram
dois principios: o do tratamento nacional e o tratamento unionista. O tratamento
nacional consiste no gozo das mesmas vantagens concedidas em um pais membro
em todos os outros paises da Unido. O tratamento unionista implica prevaléncia

disposigdes mais vantajosas sobre as disposigbes nacionais®.

A redagdo original do artigo 10°s na Revisdo de Bruxelas em 1900, foi

introduzido de modo timido para garantir aos membros unionistas a devida protegao

7 Em meados do século XIX, baleeiros americanos ja se aproximavam do arquipélago japonés para
cacgar baleias tendo em vista o valor inestimavel do azeite retirado do seu cérebro, utilizado para
iluminagdo, numa época em que o petréleo nao havia sido ainda explorado. E assim, necessitando
de abastecimento de agua, alimentos, lenhas e outros mantimentos, teve inicio uma aproximagao
de fato pela denominada “diplomacia dos canhoneiros”, pela qual se forgou por meio das armas, a
abertura dos portos japoneses. Por conta disso, em 1853, o Comodoro Matthew Perry, comandante
da Frota Americana na Asia Oriental, liderou a esquadra com quatro belonaves a vapor
aproximando-se da capital japonesa forcando o governo do Xogunato Tokugawa a celebrar o
Tratado de Kanagawa. Como o tratado foi celebrado sem a autorizagdo do Imperador Komei,
contrario a entrada de estrangeiros no pais, o Xogunato comecgou a perder seu poder. A partir dali,
as demais poténcias estrangeiras como a Franga, Inglaterra, Russia, Holanda e outras conseguiram
firmar tratados com o Japao. Porém, eram tratados caracterizados pela desigualdade de condigdes,
privilegiando as poténcias estrangeiras, como os que a Dinastia Qing fora obrigada também a
assinar no passado. Os japoneses e chineses desconheciam o moderno Direito Internacional
Publico, e as poténcias estrangeiras impuseram tais tratados com clausulas de desigualdade, como
por exemplo, o julgamento consular de seus nacionais que cometessem crimes no territorio japonés,
uma vez que o Japao seria um pais barbaro que desconhecia os preceitos da moderna legislagéo
ocidental. Havia ainda, clausulas unilaterais como a imposicdo de taxas alfandegarias para
importagcdo de produtos japoneses, enquanto o Japado era obrigado a importar os produtos
estrangeiros sem a respectiva taxagcdo. Embora o Brasil Império tenha preliminarmente negociado
a celebragcdo de um tratado com o Japéao, a exigéncia brasileira de que o mesmo deveria ser
realizado nos moldes do ultimo tratado do Japdo com o Império Austro-Hungaro de 1869,
documento que ainda impunha condigbes de desigualdade aos japoneses, impediu que as
negociagdes fossem frutiferas. O Brasil s6 p6de celebrar o tratado com o Japdo em 1895, durante
0 governo republicano de Prudente de Morais, devido a necessidade de garantir mdo de obra para
as fazendas cafeeiras paulistas. A laurea de celebrar o tratado em condi¢gbes de igualdade com o
Japao coube ao México, através do Tratado de Amizade, Comércio e Navegagdo assinado em
Washington D.C., em 1888. O ultimo pais a efetuar a revisdo do tratado com o Japao foi o Reino
Unido, somente no ano de 1911 (NINOMIYA, Masato; TANAKA, Aurea. Desafios geopoliticos da
Asia no século XXI: Japdo, China e Coreia. Revista Politica Externa. v. 24, 2015.)

8 BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Livraria do Advogado, 2000.
p. 73-74
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aos nacionais contra concorréncia desleal. Na Revisdo de Washington, em 1911, a
protecao foi elevada ao prever que “todos os paises contratantes se comprometem
a garantir aos cidadaos da Unido efetiva protegado contra concorréncia desleal”.
Nesta ocasido, os ingleses propuseram uma redagao que definissem os atos de
concorréncia desleal, mas a proposta foi recusada, pois a estipulagdo de um rol

taxativo poderia limitar o alcance do texto.

Com a turbuléncia econbmica causada pela primeira guerra mundial um
novo impulso ao pensamento sobre concorréncia desleal ao redor do mundo
ganhou forga. Essa preocupacao foi retratada nas discussdes da revisao da CUP
na Convencado de Haia em 1925. Nesse periodo ficou estabelecido que até a
préxima conferéncia a ser realizada em Londres, os paises deveriam adotar as
medidas para garantir a efetiva protegio contra atos desleais®. Na Conferéncia de
Londres, de 1934, a protecao foi estendida também aos estabelecimentos e

Servicos.

Antes da Conferéncia de Londres, duas foram as tentativas de se promulgar
uma lei nacional em repressio a concorréncia desleal que restaram frustradas no
Congresso em 1924 e 1926. Com a proximidade da Convengao de Londres, o
Japao ratificou a Revisdo de Haia e promulgou a lei de repressdo a concorréncia
desleal em 1934.

Na revisédo de Lisboa em 1967 da CUP, refor¢ou-se o dever de os membros
concederem a efetiva protecdo contra a concorréncia desleal'® e disporem de
recursos legais apropriados ao combate eficaz!'. Como definigdo de concorréncia
desleal fixou-se uma clausula geral consistente em qualquer pratica desonesta no

campo comercial e industrial2.

De maneira especial trés atos foram particularmente definidos como

proibidos:

9 Nao obstante a primeira promessa de prevencgdo contra atos de concorréncia desleal ter sido
firmada em 1900, somente na alteragao de 1925, os membros efetivamente se comprometeram a
instituir medidas claras contra pratica de concorréncia desleal.

10 Artigo 10 bis (1) da CUP

11 Artigo 10 ter da CUP

12 Artigo 10 bis (2) da CUP
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(1) todos os suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusdo com
o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de
um concorrente;

(2) as falsas alegagcbes no exercicio do comércio, suscetiveis de
desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou
comercial de um concorrente;

(3) as indicagdes ou alegagdes cuja utilizagdo no exercicio do comércio
seja suscetivel de induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de
fabricagao, caracteristicas, possibilidades de utilizagdo ou quantidade das
mercadorias.'®

Esse foi o quadro legislativo previsto na Convencgédo da Unido de Paris em
represséo a concorréncia desleal. Cabe mencionar que ja havia uma preocupagao
mundial acerca de certas praticas desleais que em ultima analise desestimulavam
o desenvolvimento de inovagdes e o investimento internacional. A promulgagao da

LRCD japonesa cumpria formalmente as disposi¢cées da CUP.

1.1.2 Acordo de Madrid

Em 1909 o Japéo negou o convite da Franga para aderir ao “Acordo de
Madrid relativo a Repressdo das Falsas Indicagdes de Proveniéncia das
Mercadorias de 1891” e justificou que a maior parte da exportagao japonesa era
destinada aos paises que nao integram o acordo, e o nivel de industrializagdo
nacional permanecia no estagio da copia e imitagdo de modo que os consumidores

buscavam preferencialmente produtos estrangeiros.

Logo apds o término da primeira guerra mundial, durante as negociagdes do
tratado de Versalhes, também se discutiu sobre a participagdo do Acordo de Madrid.
No entanto, o Japdo mantinha a postura de priorizar o desenvolvimento industrial

nacional.

Apds perder a segunda guerra mundial, o Japao foi ocupado pelos
americanos para implantacido de uma politica de recuperagado econémica. Durante
a ocupacgao, os EUA exigiram que o Japé&o ratificasse o Acordo de Madri relativo a
repressao das falsas indicagcbes de produtos durante o Tratado de Paz de Sao

Francisco em 19524,

13 Artigo 10 bis (3) da CUP
4 Tokkyo Cho, 1984, p. 323
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1.1.3 TRIPS

O Acordo Relativo aos Aspectos da Propriedade Intelectual, conhecido pela
sigla TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property) foi instituido pelo anexo
1-C do Acordo Geral que criou a Organizagao Mundial do Comércio — OMC em
1994. Embora seja voltado a protecédo da propriedade intelectual, ndo foi previsto
expressamente a repressao a concorréncia desleal. Apenas a protecéo do segredo

empresarial e indicagbes geograficas estao previstas.

No artigo 2 (1) do TRIPS estipula que os membros cumprirdo o disposto nos
artigos 1 a 12 e 19 da Convencgao de Paris. Portanto, os signatarios do TRIPS estéo

vinculados a CUP."5

Referéncias sobre a protegao especificas estdo previstas nos artigos 22.2
(b) e 39.1 do TRIPS. O artigo 22.2 contém as regras de protecao as indicagdes
geograficas de origem de um produto e proibe o uso desleal nos termos do art. 10
da CUP.

Com relagdo as indicagbes geograficas, os Membros estabelecerdo os
meios legais para que as partes interessadas possam impedir:

(a) a utilizacédo de qualquer meio que, na designagao ou apresentagao do
produto, indique ou sugira que o produto em questao provém de uma area
geografica distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que
conduza o publico a erro quanto a origem geografica do produto;

(b) qualquer uso que constitua um ato de concorréncia desleal, no sentido
do disposto no art.10 "bis" da Convencéo de Paris (1967).

O artigo 39 confere protecdo a informagao confidencial do titular contra
aquisicdo, uso e divulgacdo de maneira desonesta com expressa referéncia ao
artigo 10 bis da Convencgao de Paris. As informagdes, para gozarem de protecao,

devem manter as qualidades descritas no item (2), qual seja:

(a) seja secreta, no sentido de que ndo seja conhecida em geral nem
facilmente acessivel a pessoas de circulos que normalmente lidam com o
tipo de informagao em questao, seja como um todo, seja na configuracado
e montagem especificas de seus componentes;

(b) tenha valor comercial por ser secreta; e

(c) tenha sido objeto de precaugdes razoaveis, nas circunstancias, pela
pessoa legalmente em controle da informagao, para manté-la secreta.

15 SCHIMEDT-SZALEWSKI, Joanna. The International Protection of Trademarks after TRIP’s
Agreement. Duke Journal. Journal of comparative & International Law. v. 9, p. 189.
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1.1.4 Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI®

A OMPI (sigla inglesa, WIPQ) iniciou em 1994 um projeto de “lei modelo” de

repressao a concorréncia desleal com intuito de harmonizar o tratamento das

praticas desleais no plano mundial.

Ao final de 1995, a OMPI publicou o projeto de lei modelo de repressao a
concorréncia desleal objetivando harmonizar e reforgar a prote¢ao nos paises que
ainda ndo haviam adotado efetivamente a prote¢cdo a concorréncia desleal. Nesse
momento, o Japao foi pressionado a alterar sua legislagao interna para se adequar

aos padrdoes mundiais.

Outra importante referéncia internacional que influenciou o Japéo foi o
tratado de performance e fonograma da WIPO em 1996. A par nas novas demandas
tecnolégicas sobre circulagdo e comercializagdo on-line de &udio, video e
programas em geral, o artigo 18 do tratado instituiu a obrigagdo das partes
signatarias de concederem efetiva protegdo contra as medidas tecnolégicas que
frustrem ou reduzam a efetividade dos dispositivos tecnoldgicos utilizados por
produtores e distribuidores de fonogramas. Apés ratificar o tratado, o Japao
incorporou a proibigcdo do uso de dispositivos tecnolégicos capazes de anular as

medidas anticopias de video, audio e programas em geral na LRCD em 1999.

16 Durante mais de cinquenta anos, o sistema de das duas Unides, de Paris e de Berna, reunidas,
oficialmente em novembro de 1892, no BIRP — Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de
la Propriété Intellectuelle, permaneceu inalterado, ainda que algumas reorganizagdes tenham sido
levadas a efeito. Apdés a segunda guerra mundial, o direito internacional sofreu importantes
transformacgdes, que se refletiram nos direitos de propriedade intelectual. O sistema introduzido
pelas Nagdes Unidas propiciou alteragdo essencial no regime das duas Unides. Deu-se conta de
que as estruturas das Unides eram arcaicas e nao conseguiam mais atender as novas necessidades
de protecao da propriedade intelectual. Com o aparecimento das organizagdes internacionais, ndo
era mais possivel manter as Unides com as suas estruturas originarias. Era chegado o momento de
aproxima-las das organizagdes internacionais que comegavam a se multiplicar no pds-guerra... Nao
tardou para que o “Conselho Econdmico e Social’” acenasse com a possibilidade de liquidacao de
algumas instituicdes internacionais, dentre as quais os referidos Bureaux. [...] A resposta veio
através da “Convencao de Estocolmo” de 14 de julho de 1967, que criou “Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual” — OMPI/WIPO, com sede em Genebram que adquiriu o status de
Organismo Especializado da ONU, em 17 de dezembro de 1974.” BASSO, Maristela. O Direito
Internacional da Propriedade Intelectual. Ed. Livraria do Advogado. 2000, p. 129-130.
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1.1.5 Outros paises

Paises do Reino Unido e EUA que adotam o sistema da common law
construiram uma abordagem da preveng¢ao a concorréncia desleal baseada nos
precedentes e na teoria dos atos ilicitos!’, mais conhecido pelo termo passing-off,
definido como “o ato de criar uma aparéncia enganosa, de forma a atrair a clientela,
que compra um produto ou servigo, como se viesse de uma origem prestigiosa ou

de qualidade”'®, construida a partir de 1824.

Em geral, paises que adotam o sistema codificado Civil Law construiram
diferentes abordagens em relagdo ao desenvolvimento do instituto da protegcéo a
concorréncia desleal. Na Franga, Italia e Holanda, o desenvolvimento deu-se partir
do instituto da responsabilidade civil. Em outros paises, como Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Alemanha, Japao, Peru, Coreia do Sul, Espanha, Suécia e
Suiga, a doutrina da concorréncia desleal foi construida por uma legislagao
especifica. Em uma terceira categoria, paises como Brasil, Bolivia, Canada,
México, Peru e Venezuela regulam a prevencdo de praticas desleais em

disposicoes especificas inseridas em legislagdo mais ampla’®.

No Brasil, as praticas desleais estao inseridas na Lei n°® 9.279, de 1996, que
regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial. O artigo 195 elenca
Xiv incisos prevendo atos que constituem crime de concorréncia desleal, sendo,
portanto, denominada pela doutrina de praticas desleais ilicitas. No artigo 209,
encontra-se a salvaguarda geral contra praticas desleais de atos nao previstos na
propria lei “tendentes a prejudicar a reputagdo ou os negocios alheios, a criar
confusdo entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de
servigos, ou entre os produtos e servigos postos no comércio.” A clausula geral se

aproxima da teoria do abuso de direito.

7 Protection against unfair competition. Analysis of the Present World Situation. 1999. WIPO.

8 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013,
p. 480.

19 LAFRANCE, Mary. Passing off and unfair competition: conflict and convergence in competition
Law. Scholarly Works. 2011, Paper p. 784.
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1.2 AREPRESSAO A CONCORRENCIA DESLEAL NO JAPAO

1.2.1 Perspectiva historica

Em 1543, dois portugueses foram salvos de um naufragio na costa
meridional da costa japonesa, na atual provincia de Kagoshima. Nessa ocasiao, os
portugueses venderam 2 mosquetdes ao governante da ilha, fato que mudou
completamente o estilo de guerra até ent&do vigente. Os japoneses desmontaram
0os mosquetdes (engenharia reversa) e utilizando-os como modelo, reproduziram
em grande escala. Em 1573, apds 30 anos da introdugdo dos mosquetdes, as
forgas aliadas de Nobunaga Oda e Leyasu Tokugawa derrotaram as tropas da
temida cavalaria de Katsuyori Takeda. Essa vitoria ocorreu pela utilizagdo dos
mosquetdes, cujo numero teria sido superior aos utilizados em guerras
semelhantes na Europa daquela época.?’ Esse teria sido o primeiro contato dos

japoneses com os ocidentais.

O periodo Tokugawa (1600-1869) foi marcado pelo enclausuramento. As
atividades inventivas passaram a ser consideradas ilegais, pois o desenvolvimento
poderia trazer desestabilizagdo ao regime, deixado o Jap&o extremamente

atrasado em relagéo as novas tecnologias.

O primeiro periodo de maior desenvolvimento econdmico japonés ficou
conhecido como Era Meiji (1868-1912)%'. Esse periodo foi marcado pela
recuperacao econdmica e tecnolégica baseada nos pilares da politica de incentivos

a industria nacional e reconstrugao da forca militar. O Japao tinha conhecimento de

20 NINOMIYA, Masato; TANAKA, Aurea. Desafios geopoliticos da Asia no século XXI: Japdo, China
e Coreia. Revista Politica Externa. v. 24, 2015.

21 0 Japao envidou entdo enormes esforgos ao longo dos anos, para tentar reverter esta situagéo e
obter o reconhecimento internacional acerca de sua modernizagcéo. Para isso, contratou dezenas
de consultores técnicos para orientarem suas industrias e professores estrangeiros para lecionarem
nas universidades, além de enviar numerosos estudantes ao exterior a fim de absorver rapidamente
o conhecimento de todas as areas de ciéncias, inclusive a do Direito. A importancia dada pelo novo
governo Meiji a estes estrangeiros contratados era de tal magnitude que os salarios que recebiam
ultrapassavam os vencimentos do primeiro-ministro e incluiam toda sorte de beneficios, como
moradia. Os estudantes enviados ao exterior retornaram ao Japao e transmitiram os conhecimentos
obtidos aos seus pares, tendo ocupado cargos de destaque no governo ou no magistério superior.
(NINOMIYA, Masato; TANAKA, Aurea. Desafios geopoliticos da Asia no século XXI: Japdo, China
e Coreia. Revista Politica Externa. v. 24, 2015)
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que a implantacdo dessas medidas dependia do estabelecimento de direitos de
propriedade industrial®?. O primeiro contato do Japao com um sistema juridico
codificado de protecdo a propriedade industrial foi pelo envio de pesquisadores
japoneses ao EUA?3. O Estado quem planejou a reforma baseada na hierarquia,
impulsionando o Japdo no sentido da modernizacdo em todos os aspectos
socioecondmico, especialmente em termos de criacdo de uma economia

industrial®*.

A histdria legislativa japonesa segue basicamente seu interesse nacional
apos a abertura do pais em 1868. As leis de propriedade industrial precederam o
Cddigo Civil. A influéncia francesa sobre o projeto do Cdodigo Civil japonés ficou
enfraquecida devido a derrota da Franga na guerra franco-prussiana em 1871. Em
contrapartida, a influéncia juridica alema comegou a ganhar maior aceitagao até a
promulgacgao do Caodigo Civil em 1895, influenciados por ambos os cédigos francés

e alemao.

Sob influéncia da teoria dos atos ilicitos germénicos, que somente
reconhecia o direito a reparacdo de danos se houvesse violagdo a um direito
especifico como propriedade, integridade ou vida, a jurisprudéncia japonesa nao
reconhecia o direito de comércio (eigydbken) como uma espécie de direito de
propriedade e, por isso, violagdes como concorréncia desleal estavam fora do
alcance do artigo 709 do Cadigo Civil japonés?®. O Cédigo Civil japonés carecia de
um dispositivo similar ao artigo 826 Caédigo Civil Alem&o?® que prevé a protegéo

contra violacao dolosa aos interesses publicos.

No inicio do século XX, o Japao ja havia promulgado um sistema bastante
abrangente de protegdo a propriedade intelectual, mas havia pouca protegédo a
concorréncia desleal. Os tribunais ndo reconheciam a protecdo dos direitos de

22 ONO, Shoen. Overview of Japanese Trademark Law. 2. ed. Téquio: Yuhikaku, 1999, p. 45.

23 FREITAS, Silvia Rodrigues de. Comparative study of legislation and examination practices
concerning trademarks in Brazil and Japan. 2010. 119 p. Tese de Doutorado. Téquio: Graduate
School of Tokyo Institute of Technology, 2010, p. 30.

24 WATANABE, Chihiro. Promoting Industrial Development Though Technology Policy: lessons from
Japan and China.

25 Artigo 709 do Cadigo Civil Japonés: Aquele que, por culpa ou dolo, violar o direito de outrem fica
obrigado a reparar os danos causados pelo ato.

26 O Codigo Civil Alemao é denominado Biirgerliches Gesetzbuch (ou BGB). “A person who, in a
manner contrary to public policy, intentionally inflicts damage on another person is liable to the other
person to make compensation for the damage.” https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p3497 (Acesso em: 06 jan. 2018)
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propriedade intelectual fora da legislagdo especifica e muito pouco foi feito para

repreender a violagao aos interesses empresariais.

As autoridades japonesas estavam cientes da fragilidade do sistema
nacional contra praticas concorréncias desleais, uma vez que a politica econémica
priorizava o suporte ao processo de industrializagcdo na tentativa de se alcancar o
desenvolvimento tecnolégico. Nesse sentido, a cépia ou imitagao foi um expediente
utilizado para progresso social e econdmico com objetivo de se alcangar o

desenvolvimento tecnologico autossustentavel.

O primeiro projeto de lei de protegdo a concorréncia desleal foi de iniciativa
do Ministério da Agricultura e Comércio em 1911, logo apés a Alemanha ter alterado
sua lei de protegdo a concorréncia desleal?’. Neste periodo a industria japonesa
permanecia subdesenvolvida e ndo havia interesse de se proteger direitos dessa
natureza. O projeto de lei foi novamente posto em discussdo em 1926, mas foi

abandonado por razées semelhantes.

A partir da Era Showa (1926-1989), junto com a intensificagdo do comeércio
internacional, cresceram as criticas internacionais em relacdo as imitagdes de
produtos estrangeiros por empresas japonesas. O desenvolvimento da industria
japonesa havia evoluido a ponto de surgirem imitagdes locais e comegarem,

também, as reclamacdes internas sobre imitagdes dos produtos japoneses.

A Suprema Corte Imperial?®, em 28 de novembro de 1925, alterou
completamente o entendimento sobre aplicabilidade do artigo 709 do Cadigo Civil,
estendendo a sua aplicacdo para os casos de concorréncia desleal. O caso é

conhecido como Daigaku-yu?. Nessa ocasido, o Supremo deixou claro que ndo se

27 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (1909).

28 A Suprema Corte Imperial (X225 : Daishinin) foi criada em 1875 e dissolvida em 1947. A Suprema
Corte era administrada pelo Ministro da Justica, que passou a supervisionar a administragao judicial
de todos os tribunais, mas era proibido interferir no livre exercicio do poder judicial. Apesar de ser o
6rgdo maximo do Poder Judiciario, a vinculagéo ao Ministério da Justi¢a restringia a independéncia
do Tribunal. (ITOH, Hiroshi. The Supreme Court and Benign Elite Democracy in Japan. Routlege,
2016, p. 20-21).

29 Suprema Corte Imperial. 28 de abril de 1925, Minsh( 670: “Daigaku-yu”. O Supremo nesta decisao
concedeu maior importancia a ilicitude da infragdo do que o reconhecimento de um direito especifico
objeto da violagdo. “the concept of a ‘right in a business enterprise’ finds no basis in Japanese Law.
The interest that are affected are those in economy activity, in activity open to everyone and not
subject to na absolute right. An action for damages based upon unlawful action may brought against
a person who unlawfully infringes upon such interests. But, disregarding cases falling under Sec. 1
of the Act against Unfair Competition, there is no general right to injuctive relief. Such relief is
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reconhece o direito ao negdcio como uma espécie de direito real com efeitos erga
omnes para concessao de liminar, mas todos os interesses devem ser tutelados

pela teoria da responsabilidade e devidamente reparados.

Todos esses aspectos somados ao compromisso assumido durante a
Revisao de Haia de promulgar medidas contra concorréncia desleal até a Revisao
de Londres, que ocorreria em 1938, o Japao promulgou sua primeira lei de
repressao a concorréncia desleal em 1934. A Lei de 1934 continha apenas 4
previsdes sobre os atos proibidos:

a) utilizar indicagbes notoriamente conhecidas de fabricante que possam
causar confusao;

b) utilizar razdo social em produtos que possa causar confusdo quanto a
sua origem,;

c) causar danos a reputagao de outro fabricante de produtos;

d) utilizar simbolos oficiais e bandeiras de paises etc. como marca.

As violagdes contidas nas letras a-c admitiam pedido de liminar e reparacéo
de danos. Se houvesse violagao a reputacao, poderia o autor requerer medidas que
restaurassem a sua reputacao, em especial o pedido de desculpas. E, a violacao

da letra “d” era tratada também como crime.

A lei pretendia atender as pressdes internacionais, em especial dos Estados
Unidos e provisdes da Convencédo de Paris relacionada a concorréncia desleal. O
Japao, nessa ocasidao, buscava seu reconhecimento como pais desenvolvido
perante a comunidade internacional, e a promulgac¢ao desta lei era um importante
requisito para atingir esse objetivo. No entanto, devido a rapida edigdo e
promulgagdo, a lei continha inumeras falhas que impediam, na pratica, o
prosseguimento de agdes judiciais fundamentadas em seus dispositivos®. A
principal critica consistiu na imposicdo do 6nus da prova ao autor pelo dolo do réu.
Esses foram os motivos pelo qual essa lei foi pouco utilizada por mais de quinze

anos apos a entrada em vigor.

available only in special cases, for instance, when there is direct interference with business activity
coupled with unethical intent; then, there is a right to legal redress based upon the right to unhindered
business.”

30 EGUCHI, Junichi. History of Amendments to the Unfair Competition Prevention Act of Japan -
From a developing country to a developed country, 1994.



24

1.2.1.1 Ocupacao das Forcas Aliadas

Em 1950, ainda sob a ocupacgao das forgas aliadas, houve a primeira
alteracéo legislativa significante que retirou o 6nus da prova do dolo do infrator e
obrigou o Japéo a ratificar o Tratado de Madrid. Apesar disso, a lei permaneceu
pouco utilizada devido a dificuldade de se fixar uma indenizagdo baseada no

prejuizo do autor.

A maior aplicagdo da lei constituia na protegdo de marcas notoriamente
conhecidas contra uso similar ou idéntico em produtos e servigos. A jurisprudéncia
ja havia se posicionado de que a diluicdo da marca notoriamente conhecida, pelo

uso ndo autorizado, era suficiente para conceder a proteg&o®'.

1.2.1.2 Protecao de conquistas comerciais

Apoés a protecdo do segredo empresarial em relagdo a terceiros ter sido
afastada pela corte no caso “Waukesha”?, o Jap&o passou a sofrer forte pressao

31 Corte Distrital de Téquio. 30 de agosto de 1966, 461 Hanrei Jihdé 25: “Yashika”

32 Tribunal de Justica de Téquio. 5 de setembro de 1966 - “Waukesha”. “No matter how know-how
is to be considered under the law, it has property value and yet it has not been recognized as a legal
right. Under the know-how contract (technological assistance contract), the other contracting party,
the licensee (as to the know-how), owes the duty of not disclosing the know-how that it obtains under
the contract outside the scope limited by the contract, and such a duty is a contractual obligation.
The obligator (not the respondent in this petition) which has revealed the know-how to outsiders in
violation of the contract is clearly liable to pay damages under contract law. But if a third person who
is not the contracting party is informed of the said know-how by the obligator or obtains the
knowlwdge of it accidentally and engages in manufacturing by using the know-how, it is proper to
construe that the claimant is not entitled to an injunction, since there is no specific provision under
the present statutes. Although know-how has property value, it cannot be considered, at the present
moment, that the law recognizes the effect of a right (whether it is an incorporeal right or right
obligation) which is enforceable against a third party. Protection of know-how can only be achieved
by an effort of the owner to maintain it as an industrial secret and prevent disclosure to others. The
respondent Chletsu-Waukesha Y{gen Kaisha has the obligator as one of its members, and the latter
is a party to the aforementioned contract (contributing 45 percent of the capital) and two of the
directors were appointed by obligator company. But the respondent is a third person in a legal sense
with regard to the said contract, as admitted by the appellant. Hence, even if it is admissible that the
respondent has committed an illegal act by assisting the obligator company in the nonperformance
of the latter’s duty, the cause for a temporary injunction in the instant petition is not clearly stated.
O Tribunal afirmou que o know-how n&o possui direito de exclusiva como o direito de patentes,
portanto, entendeu que nao havia como proibir liminarmente que a terceira empresa que teve acesso
ao know-how (ndo contratante) e tomou conhecimento pela parte contratante cessasse o uso.
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para adequar a lei para incluir esse tipo de protecdo. Em 1990, inclui-se a protecao
do segredo empresarial contra aquisigao e utilizagao indevida33. Todavia, tendo em
vista o principio constitucional da publicidade dos atos judiciais, a protegdo ao
segredo ndo estava completamente assegurada, pois audiéncias e julgamentos
ficam expostos a publicidade. Somente em 1998, o cdédigo de Processo Civil foi

alterado para autorizar o sigilo judicial nestas agoes.

A pressao internacional veio por meio dos paises membros do General
Agreement on Tariffs and Trade — GATT (Rodada do Uruguai 1986-1994) apds sua
vinculacdo ao comércio internacional e protecido aos direitos de propriedade
intelectual®*. Em 1990, ocorre uma alteracdo dispondo sobre as informagoes
técnicas ou de negocios® utilizadas em atividades comerciais, como métodos de
fabricagéo ou publicitarios, mantidos em segredo e que ndo seja de conhecimento
geral sera protegida em face daquele que pratica ou pretenda praticar, qualquer ato
desleal relacionado listado na lei. A protegao legal abrange lista de clientes,
desenhos, manuais de venda, informagdes experimentais, know-how e

informagdes técnicas.36

A maior alteragao da lei ocorreu em 1993, liderada por um grupo de estudos
formado pelo Ministério do Comércio e Industria, Instituto de Propriedade intelectual
e Conselho de politica industrial sobre propriedade intelectual que entrou em vigor
a partir de 1° de maio de 1994%. Além de reorganizar os artigos, foram incluidas
previsdes para protegao contra uso indevido de sinais distintivos famosos, com ou
sem registro, ainda que nao haja risco de confusado, protegdo contra imitagao

servil® (no Jap&o conhecido como dead copy) e extensdo da protegdo para

A principal critica contra o julgamento foi a auséncia de resposta do Tribunal sobre quais tipos de
remédios juridicos poderiam ser adotados contra o terceiro que se apropriou indevidamente da
informacao. A interpretagao estrita dada pelo Tribunal indica que os prejuizos devem ser ressarcidos
pela pessoa que cometeu o ato, que sera considerado ilicito, desde que a pessoa lesada demonstre
a violagao ao seu direito. (YAMAMURA, Kozo e SAXONHOUSE, Gary. Law and Trade Issues of the
Japanese Economy. American and Japanese Perspectives. 1986, p. 163)

3 ein® 66/1990

34 DUNNEY, Edward G. New Trade Secrets Law, IP ASIA, June 28, 1990, p. 12-15

35 EGUCHI, Junichi. History of Amendments to the Unfair Competition Prevention Act of Japan -
From a developing country to a developed country, 1994.

36 NAKAYOSHI, Hideo. New Japanese Trade Secrets Act, Trademark World, November 1992, p. 29-
34.

37 Lein® 47/1993

38 Segundo Rotondi?, a imitagdo servil é aquela na qual sdo copiadas fielmente, na forma e nas
dimensbes, mesmo aquelas partes da maquina cujas formas e dimensdes sao indiferentes para
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servigos. Regras processuais de inversdo do 6nus probatério e elevagado das

sancdes criminais também foram destaques nesta alteracao.

Novas formas de distribuicdo de conteudo digital surgiram com a chegada
da internet e possibilitaram uma intensa transagcdo em nivel global. O tratado de
performance e fonograma da WIPO exigiu que seus signatarios instituissem a
protecao contra o uso de dispositivos tecnoldgicos capazes de restringir as medidas
criadas para o acesso ou uso de videos, audios e programas em geral, tendo sido
incorporada na LRCD em 1999.

A protecdo de dominios de internet foi introduzida em 2001, junto com a
popularizagdo da internet. Os nomes de dominios passaram a ganhar cada vez
mais importancia a ponto de existirem atualmente empresas operando suas
atividades exclusivamente por meio virtual. A apropriacdo ou uso indevido do nome

de dominio tornam-se pratica desleal.

A lei de prevencao a concorréncia desleal foi amplamente alterada em 2003,
visando: (1) aumento das sangbes criminais para proteger informacdes
confidenciais, considerando o aumento da concorréncia entre as empresas pelo
crescente desenvolvimento da ciéncia e tecnologia e (2) facilitacdo do 6nus da

prova em relacdo a comprovacao dos danos.

Em 2005, foi introduzida penas criminais por (1) utilizagdo ndo autorizada de
marcas famosas; (2) copia de produtos de terceiros (3) violagdo de informagdes
confidenciais cometidas no exterior, inclusive por ex-empregados e pessoas

juridicas.

Nesse mesmo ano, ocorre um dos mais importantes avancos para protecao
aos direitos de propriedade intelectual, a criagdo do Tribunal Superior de
Propriedade Intelectual como uma das medidas de recuperagao econdmica que se

arrastava desde o estouro da bolha econémica em 1991. Pretendia-se assegurar

o funcionamento técnico da maquina, sendo reproduzidas com exatidao as formas e dimensdes
da maquina produzida pelo primeiro fabricante mesmo quando poderiam variar largamente.
Rotondi concentra a protegao contra a imitagéo servil no protétipo, do qual deriva a possibilidade
de producdo massificada, considerando ilegitima sua apropriagédo, por objetivar resultado do
trabalho alheio e implicar "lesdo do aviamento objetivo do estabelecimento” ROTONDI, Mario.
L’imitazione servile come atto di sleale concorrenza.
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maior seguranga juridica pela maior agilidade nos processos, julgamentos mais

especializados e maior previsibilidade das decisoes.

1.3 QUADRO RESUMO DAS ALTERACOES DA LEI DE REPRESSAO A
CONCORRENCIA DESLEAL ATE OS DIAS ATUAIS

1934 — Promulgacao da Lei de Repressao a Concorréncia Desleal inspirada
pela Lei de Repressao a Concorréncia Desleal Alema de 1909 e em cumprimento
ao compromisso assumido na Revisdao de Haia da Convencdo de Paris. Essa
revisdo tornava obrigatdéria a repressdo a concorréncia desleal para os paises
associados nos patamares minimos estipulados até a préxima revisdo que ocorreria

em Londres — entrou em vigor em 01/01/1935.

1938 — Revisao parcial para se adequar a Revisao de Londres da Convengéao
de Paris em relagdo a confusao de indicagdes notoriamente conhecidas — entrou
em vigor em 01/08/1938.

1950 — Memorando da Diretiva do Supremo Comando das Forcas Aliadas
altera parcialmente a LRCD com objetivo de recuperar o comércio e a confianga
internacional. Elevou a protecdo de indicagdes de procedéncia dos produtos,
facilitou os requisitos para obtengao de liminar e aumentou a penalidade de multa
- entrou em vigor em 01/05/1950.

1953 — Revisdo parcial para cumprir o Acordo de Madrid, relacionada a
exibicado do local de origem para evitar falsificagdes ou equivocos — entrou em vigor
em 08/07/1953.

1965 — Revisao parcial para se adequar a Revisao de Londres da Convencgéao
de Paris e a Revisdo de Lisboa do Acordo de Madrid para elevar a protecao sobre
indicagbes do local de origem, incluiu protegdo ao segredo empresarial e
penalidade criminal pelo uso de emblemas paises estrangeiros — entrou em vigor
em 21/08/1965.

1975 — Revisdo parcial para se adequar a Revisdao de Estocolmo da
Convengdo de Paris com alteragdo da Lei Patentes — entrou em vigor em
01/10/1975.
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1990 — Com a aproximagao da Rodada do Uruguai no ambito do GATT
(Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio) e o anexo Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), ocorre uma
Revisao parcial elevagao da protegao dos segredos empresariais — entrou em vigor
em 15/06/1991.

1993 — Revisdo completa decorrente das limitagdes da antiga lei
demonstradas nos precedentes e o inicio das atividades preparatérias para
elaboragao da legislagdo modelo que visava a harmonizagao internacional da lei de
repressdo a concorréncia desleal da Organizacdo Mundial de Propriedade

Intelectual — entrou em vigor em 01/05/1994.

1994 — Revisao parcial para adequacao a Organizagao Mundial do Comércio
(OMC e sigla em inglés WTO) e o Anexo TRIPS — entrou em vigor em 01/07/1995.

1996 — Revisao parcial para atender as alteragdes da Lei de Marcas — entrou
em vigor em 01/04/1997.

1998 — Revisdo parcial para implementar as obrigagcdes constantes no
“Convencao sobre o Combate da Corrupg¢éo de Funcionarios Publicos Estrangeiros
em Transag¢des Comerciais Internacionais” Convengdo da OCDE (Organizagao
para Cooperagao e Desenvolvimento Econémico) em 1996, o Brasil aderiu a

Convengao — entrou em vigor em 15/02/1999.

1999 — Revisdo parcial para estabelecer a regulamentacdo de praticas
ilegais da neutralizagcado de medidas de restrigdo tecnoldgicas — entrou em vigor em
01/10/1999.

1999 — Revisao parcial para adequacao da nomenclatura do MITI (Ministério
da Industria e Comércio) para METI (Ministério da Economia, Comércio e Industria),
no escopo das reformas do Governo Central. (Revisdo Parcial da “Lei de
Implementagao da Legislacdo da Reforma do Governo Central”) para alteragao da

protecédo do uso de bandeiras estrangeiras — entrou em vigor em 06/01/2000.

2001 — Revisdo parcial para regulamentar agées de uso e aquisi¢ao ilegal
de nome de dominio e para ampliar o escopo dos crimes de obten¢ao de vantagem

indevida por funcionarios publicos estrangeiros — entrou em vigor em 25/12/2001.
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2003 — Revisao parcial para previsao criminal contra aquisicdo, uso e
divulgagao de segredos empresariais e estabelecer procedimentos para realizagao
de audiéncias quando estdo envolvidos os segredos — entrou em vigor em
01/01/2004.

2004 — Revisao parcial para criminalizar atos praticados no exterior por
cidadaos nacionais relacionados a corrupgao de funcionarios estrangeiros — entrou
em vigor em 01/01/2005.

2004 — Revisao parcial para limitar a publicagcdo de informagdes contendo
segredos empresariais no curso de processo judicial. (Revisdo Parcial por meio da

“Lei de Revisao Parcial da Lei dos Tribunais” — entrou em vigor em 01/04/2005.

2005 — Revisdo parcial para aumentar a penalidade criminal contra
aquisicao, uso e divulgacédo dos segredos empresariais e reforgar a protecédo de

indicagdes famosas e imitagdo de produtos — entrou em vigor em 01/11/2005.

2005 — Revisao parcial para revisao da grafia do Cédigo Comercial de acordo
com a linguagem contemporénea, para facilitar o entendimento e interpretacéo da
legislagcdo, com impacto na lei de repressao a concorréncia desleal sobre segredos

empresariais — entrou em vigor em 01/05/2006.
2005 — Instituicao do Tribunal Superior de Propriedade Intelectual.

2006 — Revisao parcial para reforcar novamente as penalidades criminais
contra violagdo aos segredos empresariais e aumento da pena relacionada a

imitacdo da forma do produto — entrou em vigor em 01/01/2007.

2009 — Revisao parcial com ampliar o escopo dos crimes de violacdo de

segredos empresariais — entrou em vigor em 01/07/2010.

2011 — Revisao parcial para a reorganizagado do codigo de processo civil
visando a protecdo de informacbes de segredos empresariais (sigilo judicial),
reorganizacdo da legislacdo relacionada as medidas de restricdo tecnoldgica,
acréscimo de indice e nomenclatura aos capitulos devido ao aumento do numero

de artigos — entrou em vigor em 01/12/2011.

2012 — Revisao parcial na lei de Proibigdo das Praticas de Acesso llegal com
alteracdo da LRCD na definicdo das praticas acesso nao autorizado — entrou em
vigor em 01/05/2012.
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2015 — Revisao parcial de medidas de processo civil e aumento de pena em
relagéo a pratica desleal relacionada aos segredos empresariais — entrou em vigor
em 01/01/2016.

1.4 OBJETIVO DA LEI

De acordo com o artigo 1° da LRCD, o objetivo da lei &

[...] fornecer medidas para repressao a concorréncia desleal e reparagao
de danos causados pela concorréncia desleal, a fim de assegurar a
concorréncia leal entre empresas e a integral implementacao dos tratados
internacionais, contribuindo para o saudavel desenvolvimento da
economia nacional.

Essencialmente, no mercado econdmico, a distribui¢cao eficiente de recursos
e a promogao do desenvolvimento da economia sdo objetivos da concorréncia leal
empresarial. No entanto, a competicdo excessiva tende a propiciar praticas de
concorréncia desleal, como praticas de espionagens, apropriagdo indevida de
clientela etc. Se levada sem critério, a competicdo excessiva pode comprometer a
vitalidade da economia. Por esse motivo, a Lei de Repressdo a Concorréncia
Desleal objetiva proteger os interesses privados empresariais na medida em que
assegura a concorréncia leal e o interesse publico subjacente do desenvolvimento

da economia nacional.3®

A implementacdo das obrigagbes assumidas em tratados internacionais
ratifica o compromisso do Japao em proteger a concorréncia leal segundo padréao
internacional. Considerando os aspectos histéricos da promulgacédo da LPCD,
alguns autores afirmam que inicialmente o objetivo foi atender e garantir aos
membros da Convencgao de Paris a existéncia de uma lei formal. Outra corrente, no
entanto, afirma que mesmo inexistindo uma lei interna, a Convencao de Paris

poderia ser aplicada diretamente no direito japonés pela disposigao constitucional

39ISHIDA, Masayasu. Outlines of Japanese Unfair Competition Prevention Law. Japan Patent Office.
2008, p. 9.
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que determina que tratados internacionais devem ser fielmente obedecidos*. Esse

ultimo entendimento ndo era aplicado pela jurisprudéncia.

As medidas de prevengdo e reparagdo dos prejuizos sdo as ferramentas
fornecidas pela lei para assegurar os objetivos primarios na hipotese de violagao.

A Lei Antitruste (“LA”), diferentemente da LRCP, declara que o seu objetivo
¢é a protegéo dos interesses dos consumidores em geral como interesse publico*'.
Antes que o objetivo da LRCD fosse expressamente previsto, os tribunais tinham
outra visao sobre o propésito da protecédo. O Tribunal de Toquio, em 1974, afirmou
que a violagcdo a concorréncia leal pode ser definida como utilizacdo de meios
ilicitos para criar confusédo, e que o motivo para prevenir essa conduta ilegal é a
protecdo das empresas e dos consumidores em geral*2. Apds o obijetivo ter sido
expressamente mencionado no artigo 1°, a outra decis&o destacou que o objetivo
da lei era manter o sistema de concorréncia e nada foi mencionado quanto aos
consumidores*. Dessa forma ficou consolidada a diferenca entre a protecao aos

interesses publicos pela LA e a protecao aos interesses privados pela LRCD.

1.5 PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DA LEI DE REPRESSAO A
CONCORRENCIA DESLEAL

(1) atos definidos como concorréncia desleal sdo apresentados em rol taxativo, sem
qualquer previsdao de uma clausula geral que abranja a concorréncia desleal como

um todo**.

40 TATSUMI, X. Kénan Daigaku Hogaku Zasshi 186, referindo artigo 98 (2) da Constituigao
Japonesa.

41 Artigo 1° da Lei Antitruste Japonesa: The purpose of this Act is to promote fair and free competition,
stimulate the creative initiative of enterprise, encourage business activity, heighten the level of
employment and actual national income, and thereby promote the democratic and wholesome
development of the national economy as well as secure the interests of general consumers by
prohibiting private monopolization, unreasonable restraint of trade and unfair trade practices,
preventing excessive concentration of economic power and eliminating unreasonable restraints on
production, sale, price, technology etc. , and all other unjust restrictions on business activity through
combinations, agreements, etc.
<http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/amended_ama09/amended_ama15_01.html>

42 Tribunal de Justica de Téquio, 29 de julho de 1974, 6-7 Keihan Geppd 814 — “English Gament”

43 Tribunal de Justica de Sendai, 12 de fevereiro de 1992, 793 Hanrei Times 239 — “Earthbelt 11",

44 A lei de repressao a concorréncia desleal relaciona os atos proibidos, ou seja, estipular um rol
taxativo no qual se tipificam as praticas desleais. Se surgir uma nova maneira de se praticar a
concorréncia desleal, a lei devera ser novamente incrementa. O exemplo recente é a inclusdo do
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(2) As atividades entre os agentes devem ser contemporaneas*®.
(3
4

5) Desnecessidade de existéncia de uma relagdo competitiva entre os agentes*647.

)

) A protecao recai exclusivamente sobre interesses empresariais.
(4) Desnecessidade de registro como pré-requisito para exercicio do direito.
(5)

1.6 ROL DOS ATOS PROIBIDOS

Art. 2 (1) Os atos abaixo sdo considerados praticas desleais:

(i) Apropriacao indevida de indicagcdes notoriamente conhecidas que
sejam capazes de causar confusdo

(ii) Apropriacdo indevida de indicagdes famosas

(iii) Imitacées de configuragdo do produto ou copias servis

(iv) a (x) Agquisicao, uso ou divulgagdo de Segredos Empresariais

(xi) e (xii) Anulagéo de medidas tecnoldgicas restritivas

(xiii) Aquisicdo ou uso de nome de dominio alheio

(xiv) Inducdo em erro

(xv) Violagao a reputagao

(xvi) Uso indevido de marca registrada por representante

Artigo 2 (2) Definigdo de marca

(3) Definicdo de indicagdes ou sinais distintivos

(4) Definicdo de configuragéo do produto

(5) Definicdo de Imitacéo

(6) Definicdo de segredo empresarial

(7) Definicdo de medidas tecnolégicas restritivas

(8) Definigéo de programa

(9) Definicdo de nome de dominio

(10) O termo “produto” descrito na lei inclui programas

ato de utilizar nomes de dominio ndo autorizado e a posse ilegal adicionados em 2003. O lado
negativo de se adotar um rol exaustivo consiste na eventual morosidade de se prever o ato como
tipico e ao entrar em vigor a nova tipicidade ja pode ser tarde demais. A lei da concorréncia desleal
nao pretende se eleger como uma nova forma de direito autbnoma e isolada, mas pretende amparar
situagdes em que um direito seja violado. Em outras palavras, o titular ndo podera tomar medidas
se ndo houver nenhum direito violado. (ONISHI, Hiroko. Well-known trade marks: a comparative
study of Japan and the EU. Oxon: Routeldge, 2015, p. 142.)

4 Suprema Corte. 19 de julho de 1998. 42-6-789 — “Car Earth Belt” — Resumo da decisdo: Quando
um sujeito “X” alega que a indicagdo do seu produto é notoriamente conhecida e exige que um
terceiro “Y” se abstenha do uso da indicagao similar a sua, deve demonstrar que a notoriedade da
sua indicagao e a violagao praticada pelo terceiro “Y” ocorrem no mesmo momento. Essa condigao
€ Unica e suficiente para caracterizagao da pratica desleal.

4 What is to be understood by "competition" will be determined in each country according to its own
concepts: countries may extend the notion of acts of unfair competition to acts which are not
competitive in a narrow sense, that is, within the same branch of industry or trade, but which unduly
profit from a reputation established in another branch of industry or trade and thereby weaken such
reputation. (BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. “Guide to the application of the Paris
Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967. BIRPI (1969).
Edicao de 2007)

47 Tribunal de Justica de Osaka. 29 de fevereiro de 1972, 4-1 Mutaish(l 66 — “Yanmar Diesel”. A
reclamante fabrica e comercializa diversos tipos do motor a diesel, para a agricultura, embarcacdes,
veiculos etc., sob denominagdo “Yanmar Diesel Kabushiki Kaisha” e registro da marca “Yanmar”. A
reclamante alega que a reclamada utiliza a indicagdo “Yanmar Lamen” em seu produto e requer a
proibicdo do uso dessa indicagdo. Embora o Tribunal tenha julgado improcedente a agéo, o
fundamento foi a auséncia de confuséo.
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Artigos 16 e 17 Proibicdo de uso de bandeiras, brasdes, emblemas oficiais de
paises ou organiza¢des nacionais ou internacionais

Artigo 18 Proibicdo de oferecimento, promessa ou concessao de vantagem a
funcionarios publicos estrangeiros

1.7 CONSIDERAGCOES SOBRE O “SISTEMA” DA PROTECAO A
CONCORRENCIA DESLEAL

Devido a sua historia e interpretacéo legal, o possivel sistema de protecao a
concorréncia desleal no Japéo teve inicio com o Codigo Civil, Lei de Represséo a
Concorréncia Desleal, Lei Antitruste, Cdédigo Comercial e demais leis de
propriedade intelectual. Cada uma das leis foi promulgada com diferentes
propaositos e, na maioria das vezes, por pressao internacional, de modo que nao se
pode afirmar que exista de fato um sistema organizado de prote¢do a concorréncia

desleal.

A fragmentacdo se estende aos aspectos institucionais. Enquanto o
cumprimento das leis de LRCD, propriedade intelectual e Codigo Civil estdo sob a
jurisdicado do Poder Judiciario, o Japanese Fair Trade Commission (“JFTC” — érgéo
equivalente ao Conselho Administrativo de Defesa Econémica (“‘Cade”)) tem
jurisdi¢cao exclusiva para cumprimento da Lei Antitruste. O sistema administrativo e
o judiciario concorrem simultaneamente sem interferéncia entre si. A cultura juridica
e o proprio programa de trabalho conduzem as pessoas que trabalham do JFTC a
nao ter contato com contencioso e raramente as decisdes desse 6rgao sao
contestadas em juizo. O Ministério da Economia, Industria e Comércio (“METI”) é o
responsavel pela elaboracio da politica econdmica, na qual se insere a politica de
industria e comércio, assim como a edicdo de leis de repressdo a concorréncia
desleal e propriedade industrial. O Japan Patent Office (“JPO” — 6rgao equivalente
ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial Brasileiro (“INPI”) é um 6rgao
pertencente ao METI. Questdes relacionadas a direitos autorais sido de
competéncia do Ministério da Educacéao, Cultura, Esporte, Ciéncia e Tecnologia

(“MEXT?”). Além dessas caracteristicas de fragmentagao, a constante alteragao de
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dirigentes relacionados aos cargos politicos dificulta a integracdo e o

aprofundamento do nivel de especializacdo em cada uma das areas.*®

A LRCD se preocupou em manter sua aplicagcao subsidiarias*® em relagdo
as demais leis especiais e com elas dialoga na medida em que o titular do direito
devera avaliar se a lei especial sera ou nao elegivel como mais adequada para
fundamentacao juridica da agao. Devido a interligagdo com outras leis, a seguir
serdo destacados os pontos mais relevantes entre as legislagbes para se
demonstrar, de forma superficial, os pontos de contato e de distanciamento.

1.7.1 Leis de propriedade intelectual

Embora exista independéncia entre as leis de propriedade intelectual e a lei
de concorréncia desleal acabam tendo pontos de contato. Por exemplo, alguns
tipos de marcas, desenhos industriais, invengcdes e modelos de utilidade podem
nao preencher os requisitos para protecao pela especifica e a forma pela qual
podem obter protecao é se tornar notoriamente conhecidos entre os consumidores

ou manterem como segredo empresarial para terem protegao pela LRCD.

A LRCD visa proteger, de modo geral, os interesses empresariais contra
possivel interferéncia desleal, ao passo que as leis de propriedade industrial
protegem, de modo excepcional, certas inovagdes tecnolégicas ou estéticas.
Enquanto a LRCD protege a liberdade de concorréncia empresarial afastando
apenas os abusos de concorrentes, a propriedade industrial protege a exploragéo

monopolistica erga omnes.

1.7.2 Concorréncia desleal e o direito patentario

O direito de patentes é composto por duas leis distintas: a lei de patentes de

invencao e a lei de patentes de modelo de utilidade. Os requisitos, limites e

48 HEATH, Christopher. The System of Unfair Competition Prevention in Japan. Max Planck Series
on Asian Intellectual Property Law. Kluwer Law International, 2005, p. 24.

4 ONISHI, Hiroko. Well-known trade marks: a comparative study of Japan and the EU. Oxon:
Routeldge, 2015, p. 142
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protecbées sdo muito similares embora estejam reguladas por leis diferentes. A fim
de encontrar o equilibrio adequado entre o interesse no desenvolvimento industrial
e os interesses dos inventores, a protecdo sera concedida apenas para invengoes
tecnicamente novas, ou seja, ndo pode ser facilmente deduzida pelo atual estado
da arte. As invengdes devem ser devidamente divulgadas de modo que um técnico
especialista possa replicar a invengcao. Apds superar os requisitos formais para
obtencdo de um registro, o periodo de exclusividade de exploragao € de 20 anos
para patentes de invencéo e 6 anos para patentes de modelos de utilidade.

Para obter protecao perante a LRCD, as invencgdes técnicas devem cumprir
o requisito da notoriedade. A jurisprudéncia concedeu prote¢cao para indicacoes
técnicas capazes de serem associadas com determinada origem, como por
exemplo, no precedente das pegas de Lego®. As pecas de Lego se tornaram
notoriamente conhecidas durante o prazo de protecéo, e a introdugcado subsequente
de pecas similares por concorrente poderia causar confusao quanto a procedéncia.
Com esse fundamento, o fabricante do produto similar foi obrigado a paralisar a
produgao e o comércio das pecgas.

Se a invencgao técnica for publicada sem o devido registro sob a lei de
patentes de invengao ou de modelo de utilidade, ndo gozara de protecao sob a lei
de LRCD.

1.7.3 Concorréncia desleal e Lei de Marcas

No campo de incidéncia do direito de propriedade industrial que mais se
aproxima a concorréncia desleal € a Lei de Marcas. Embora os requisitos e
condigbes para protecdo sejam diferentes (registro e reconhecimento das
indicagdes), o objetivo de se prevenir a confusdo com a procedéncia € 0 mesmo.
No entanto, a diferenca reside no fato da Lei de Marcas exigir um procedimento
administrativo como condigado de protegdo e na LRCD, apesar de n&o exigir o

registro, os sinais distintivos devem ser notoriamente conhecidos ou famosos. Em

50 Tribunal de Justica de Toquio. 17 de junho de 1998. 1607 Hanrei Jih6: “Lego”
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relacdo aos sinais notoriamente conhecidos exige-se ainda que haja risco de

confuséao.

Um aparente conflito pode surgir se uma indicagdo notoriamente conhecida
for similar @ uma marca registrada. O titular da indicacao tera o direito de manter a
utilizacdo se demonstrar que a indicacao se tornou notoriamente conhecida antes
do uso da marca, podendo obrigar ao titular da marca realizar as adaptagdes de

caracteristicas distintivas em relag&o a indicagéo.

1.7.4 Concorréncia desleal e a Lei antitruste®’

A Lei Antitruste e LPCD sao normas voltadas a manter a livre e leal
concorréncia. Portanto, ambas normas restringem atos danosos a concorréncia lato
sensu. Enquanto a lei antitruste visa proteger os interesses publicos da
concorréncia, a LRCD visa proteger os interesses privados empresariais. Tendo em
vista o objetivo principal da Lei Antitruste ser a protegcdo ao interesse publico, as
regulamentagdes sdo essencialmente administrativas e autoexecutaveis. A Lei de
Prevencdo a concorréncia desleal possui seu campo de atuagdao no sistema

judiciario e depende da provocagéao da parte lesada.

O entendimento jurisprudencial predominante € no sentido de que a
inobservancia do FTC no cumprimento do comando normativo ndo autoriza aos
particulares ingressarem com ag¢des judiciais contra o FTC. Por outro lado, isso ndo
afasta o direito do ofendido propor agdes de reparacdo de danos em face do

causador. Até o ano de 2005 apenas 7 acgdes haviam sido propostas com

51 A Lei Antitruste japonesa foi promulgada em um momento histérico peculiar. Em 1947, durante a
ocupacéo dos Estados Unidos da América, o projeto de lei foi fortemente influenciado pela legislagédo
americana. O artigo 1° dispde: “The purpose of this Act is to promote fair and free competition,
stimulate the creative initiative of enterprises, encourage business activity, heighten the level of
employment and actual national income, and thereby promote the democratic and wholesome
development of the national economy as well as secure the interests of general consumers by
prohibiting private monopolization, unreasonable restraint of trade and unfair trade practices,
preventing excessive concentration of economic power and eliminating unreasonable restraints on
production, sale, price, technology, etc. , and all other unjust restrictions on business activity through
combinations, agreements, etc.” Os atos previstos como ilegais sao fiscalizados exclusivamente por
um o6rgao administrativo independente denominado Fair Trade Comission (FTC), equivalente ao
Conselho Administrativo de Defesa da Concorréncia Brasileiro (Cade).
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fundamento na lei antitruste, 4 delas foram consideradas ineptas, 1 ainda sem

decisao, 1 desisténcia e 1 julgada.

1.7.5 Concorréncia desleal e o Codigo Comercial

Dentro do contexto da concorréncia desleal e o direito comercial, o elo de
interligac&o € a protegdo ao nome comercial. O Codigo Comercial € especifico para
as hipoteses de confusdao de nome comercial, mas a LRCD também protege

indicacdes dessa natureza e ambas podem alcancar o mesmo resultado.

O Codigo Comercial Japonés de 1899 regulava integralmente a atividade
empresarial. A versao original dos artigos 19 e 20 regulavam a protecdo ao nome
comercial que exigia o registro e concedia protegao contra uso idéntico ou similar.
Em 1928, em cumprimento a Revisdo de Haia, o Artigo 10 da CUP foi alterado e
demandou a alteragdo no Codigo Comercial para ampliar a prote¢ao inclusive para

nomes comerciais nao registrados.

O artigo 20 garante ao titular do nome comercial devidamente registrado, o
direito de se opor ao registro similar ou idéntico contra um concorrente de ma-fé ou

dotado de intencdes desleais.

Ja sob fundamento no artigo 21 do Cddigo Comercial, o autor deve
demonstrar que o nome comercial do terceiro esta causando confusao com o seu,
violando os interesses empresariais. Cumpre registrar a desnecessidade do
registro prévio do nome comercial, demonstragao de existéncia de concorréncia e

a ma-fé.

O artigo 8° da Convencgao de Paris dispde que o nome comercial sera
protegido em todos os paises membros da unidao sem obrigagado de depdsito ou
registro, independentemente se fizer parte de uma marca®2. Em tese, pelo principio
do tratamento nacional instituido pela CUP, como no Japao nao existe a
obrigatoriedade do prévio registro do nome comercial, as empresas estrangeiras

estariam protegidas pelo artigo 20 do Codigo Comercial. Todavia, a interpretagao

52 Artigo 8° da Convencéo da Unido de Paris.
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do artigo 8° da CUP é extremamente delicada, pois pressupde o principio da

universalidade dos nomes comerciais que de fato ndo existe®3.

1.7.6 Concorréncia desleal e o Cddigo Civil

A teoria da responsabilidade civil esta prevista no artigo 709 do Cédigo Civil
e dispbe: "qualquer pessoa que violar direito de outrem, por dolo ou culpa, fica
obrigada a reparar as perdas e danos causados". A Lei de Repressao a
concorréncia desleal tutela uma forma especial de ato ilicito voltada aos interesses
empresariais e expressamente lista o rol no art. 2°. A regra do Cédigo Civil € mais
abrangente e abarca todas as situagdes independente dos interesses envolvidos.
A lei especial é mais especifica quanto a prote¢cdo de interesses empresariais

causados por concorréncia desleal®.

O ato ilicito, em principio, somente se caracterizava nas hipoteses de
violagao de direitos especificos como direito de propriedade, direito de integridade
e direito a vida. A Suprema Corte Japonesa ampliou o escopo deste dispositivo ao
afirmar que todo tipo de interesse juridico pode ser protegido. Por outro lado, a
decisdo registrou o entendimento de que o “direito empresarial’ ndo é propriamente

uma espécie de direito real®®.

A responsabilidade civil por atos ilicitos pode ser aplicada de forma
subsidiaria em relacao as leis especiais. A teoria da responsabilidade € também a

fonte que legitima um consumidor a propor agdo quando a LPCD for inaplicavel.

53 “However, the provision is extremely difficult to interpret because it presupposes a principle of
universality for trade names which in fact does not exist. Rather, it leads to clashes with the
established priority principle that applies to trade marks” (LADAS, Stephen P., Patents, Trademarks
and related rights: National and International protection. 1975, p. 1552)

5% TSUKARA, Hideo. Lei de Repressdo a Concorréncia Desleal artigo por artigo. Ed. Shojihomu.
2016, p. 135.

55 Tribunal de Justica de Nagoya, 24 de Dezembro de 1965, 433 Hanrei Jihé 18 [1966]; Corte Distrital
de Osaka, 27 February 1970, 2-1 Mutaish(, 71 [1971] = 2 [IC 325 [1971] - Parker
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2 DOS ATOS PROIBIDOS

2.1 APROPRIAGAO POR CONFUSAO

2.1.1 Introducéo

O ato de causar confusdo € o mais antigo e famoso ato de concorréncia
desleal. Os paises da Unido Europeia adotam a repressao desse ato como ponto
de partida a protecdo de praticas desleais. O empresario deve estar protegido
contra utilizagcdo similar ou idéntica de indicagdes de seus produtos, servigos ou
estabelecimento por um concorrente que cause confusdo nos consumidores. E
premissa de mercado de que O empresario possui interesse em preservar e
aumentar a sua base de consumidores. As indicacbes constantes em um produto,
servico ou empresa permite que um comprador consiga diferenciar de produto,
servico ou empresa concorrente. Na medida em que se conquista a satisfacéo e
fidelizagdo de consumidores, o empresario cria o fundo de comércio (goodwill).
Quanto maior for o reconhecimento de determinadas indicagbes pelos

consumidores, mais valiosas se tornam para o negocio.

Se um produto C passar a utilizar indicagdes similares ou idénticas do
produto A, os consumidores acostumados a comprar o produto A, por engano,
podem adquirir o produto C em virtude da similaridade das indicagdes. O fabricante
ou comerciante do produto C estara se apropriando da clientela conquistada pela
reputacdo das indicagbes do produto A. Essa estratégia de utilizagdo nao
autorizada de indicagdes similares de um titular por um concorrente é frequente nas

relagdes de concorréncia e constitui captacao indevida de clientela.

Até a Revisao de Haia em 1925, o mais importante ato de concorréncia
desleal era a proibicao dos atos que causassem confusao com os produtos de um
concorrente por qualquer meio. Na Revisdo de Londres de 1938, a protecao foi

estendida ao estabelecimento comercial, atividades comerciais e industriais de um
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concorrente®. A redagdo original da LRCD de 1934 impunha ao autor o 6nus de
comprovar o dolo de causar confusao pelo infrator, diferentemente da previsao do

texto internacional que previa apenas o resultado, sem qualquer incursao a dolo.

O ato de causar confusdo deve ser interpretado em sentido amplo. O
elemento que leve a confusdo pode ser nome préprio, marca, sinais, insignias, titulo
de estabelecimento, designagao de origem, forma dos produtos ou embalagens,
pacotes e todos os outros sinais utilizados pelos titulares para distinguir seu
produto, servigo ou estabelecimento dos demais concorrentes.

2.1.2 Disposigéao legal

Em sua redacgao original, a protecdo estava restrita contra confusdo aos
produtos, conforme Revisdo de Haia. Em 1938, a protecao foi estendida para
estabelecimento e atividades comerciais e industriais®” em decorréncia do
compromisso assumido durante a Revisdo de Londres de 1934. Finalmente, em
1993, uma grande reorganizagao dos dispositivos consolidou os atos de confuséo
das indicagbes de produtos e estabelecimentos no inciso I, §1° do Artigo 2 da
LRCD.

(i) ato de usar uma indicagao de produto (“indicacédo de produto” significa
nome civil, nome comercial, marca registrada, insignia, embalagem ou
recipiente de produto relacionado a atividade empresarial ou quaisquer
outros sinais distintivos de produto ou estabelecimento) idéntica ou similar
a indicagao de produtos notoriamente conhecido entre os consumidores
ou o ato de ceder, entrega, exibicdo com a finalidade de ceder ou
entregar, exportar, importar ou fornecer por linhas de telecomunicagdes
produtos com a indicagao do produto, causando confusao com o produto
ou estabelecimento de outrem;

A palavra “indicacdo do produto ou estabelecimento” pode ter varias
concepgdes para finalidade legislativa, tais como: nome civil, nome comercial,
marca registrada, marca nao registravel, embalagem ou recipiente de produto e

quaisquer outros sinais distintivos de produtos, servicos ou estabelecimentos.

56 Inciso I, §3° do Artigo 10 bis da Convengéo de Paris
57 Revisdo parcial para cumprir a Revisdo de Londres de 1934 (entrou em vigor em 01/08/1938)
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Os atos de vender, distribuir, importar ou exportar, apresentar com finalidade
de vender os produtos ou servicos com as indicagdes similares as notoriamente

conhecidas com a finalidade de causar confusdo também serdo praticas proibidas.

Este dispositivo foi um dos mais aplicaveis até a introducdo de prote¢cdes
mais especificas como protec¢ao contra imitagcao de formas, uso similar de marcas

famosas etc.

2.1.3 Requisito da Notoriedade

O requisito da notoriedade nao esta previsto na Convencao da Unido de
Paris, foi criado pela lei nacional com aval da jurisprudéncia. Os produtos contendo
as indicagdes devem estar em livre circulagdo e conter uma embalagem ou sinais
distintivos para que possa se falar em possivel confusdo. Genericamente falando,
somente uma indicagdo capaz de demonstrar positivamente a sua procedéncia

pode obter um certo grau de reconhecimento®®.

2.1.3.1 Area geogréafica comum

Tendo em vista que a finalidade da LPCD neste inciso € evitar apropriagao
por confusdo, a restricdo deve corresponder ao limite geografico do mercado
disputado. Se o elemento de identificagdo do produto ou estabelecimento é
notoriamente conhecido em uma regido, mas ndo em outra, os consumidores dessa
ultima regido n&do serdao afetados pelo risco de confusdo pela similaridade das
indicacdes. Além disso, se a protecao de uma indicagao for estendida para além da
area geografica de conhecimento notério, estar-se-ia concedendo uma vantagem
ao titular para explorar um territério que nao conseguiu alcangar. Nessa
perspectiva, a jurisprudéncia fixou entendimento de que a notoriedade local &

suficiente®®.

58 Tokyo District Court, 19 September 1958, Fusei Kyégy6 H6 Hanreishl 69 — “Toilet Cleanser”
59 Suprema Corte, 20 de maio de 1959, 3-5 keish(i 755 [1959] — “New Amamot”
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Um interessante fenbmeno surge quando uma indicagdo de um produto ou
estabelecimento ganha notoriedade em uma regiao, mas outra indicagao similar de
outro titular conquista notoriedade posteriormente em ambito nacional. Essa
hipétese ocorreu com a marca “KOZO”, registrada na classe de restaurantes, em
1956. Outro empresario iniciou uma rede de franquia com nome comercial “KOZO
SUSHI”, em 1972, na ilha de Shikoku (ilha ao sudoeste do Japao) e ganhou
notoriedade em &ambito nacional. Durante a acado judicial, o titular do nome
comercial “KOZO SUSHI”, como réu, demonstrou que ndo havia se apropriado do
goodwill do titular da marca “KOZO” por confus&o. O tribunal aceitou o argumento
de que nao havia similaridade entre a marca “KOZQO” registrada para classe de
restaurante e o nome KOZO SUSHI do restaurante de sushi®®. Nesse caso, no
entanto, além do argumento de inexisténcia de similaridade houve outra

fundamentacao similar ao direito brasileiro do “venire conta factum proprium”6162,

2.1.3.2 Quem é o consumidor descrito na lei?

A lei descreve a notoriedade das indicagbes dos produtos ou
estabelecimento € reconhecida pelos consumidores. A acepc¢ado da palavra
consumidor, para finalidade da lei, € mais ampla, assim entendido como
consumidor todos aqueles que adquirem o produto ou tenham contato com o
estabelecimento. Incluem-se, exemplificativamente, o distribuidor, atacadista,

varejista, o consumidor final etc.

60 Suprema Corte, 11 de margo de 1997, 25 Tokkyo Kenky( 27 [1998] “K&z6 Sushi llI”, confirmou a
decisado de primeira instancia de que apesar do uso da marca registrada, a similaridade por si s6 é
insuficiente para causar danos.

61 REsp 95.539/SP decidiu que o “Direito moderno ndo compactua com o venire contra factum
proprium, que se traduz como exercicio de uma posi¢cdo juridica em contradicdo com o
comportamento assumido anteriormente. Se houver contradigdo entre os comportamentos, de modo
que o segundo se contradiz de forma injustificada da confianga gerada pela pratica do primeiro, em
prejuizo da contraparte, o segundo comportamento se qualifica como abuso de direito. DJ de
14.10.1996. A ninguém ¢ licito exercer direito, pretensdo ou agao, ou exceg¢ao, em contradicdo com
o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a lei. (MIRANDA, Pontes.
Tratado de Direito Privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64).

62 Osaka District Court, 27 July 1993, 828 Jurist 261 [1994] “Hanky( Denki”. According to the facs of
the case, the defedant had established his company as longa go as 1951, but the plaintiff could show
that the first he heard of it was in 1990. In addition, he could show that in 110 other cases, he had
already successfully enjoined other companies from using the name “Hanky(Q”.
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2.1.3.3 O que é notoriedade?

A definicdo de notoriedade ainda n&o foi objetivamente delineada, embora
alguns julgados tenham feito considera¢des sobre volume de negécios, potencial
de clientes, os costumes comerciais do segmento, o prego dos produtos, 0s
esforcos aplicados em publicidade etc.®® E comum as partes encomendarem uma
pesquisa de mercado que contenha essas informagdes para ser utilizado como
prova em agdes judiciais, especialmente demonstrando o reconhecimento dos

consumidores e o potencial de causar confusao.

A Suprema Corte Japonesa ainda nao expediu nenhuma orientacdo a
respeito dos requisitos necessarios para caracterizagdo da notoriedade, embora
tenha tido oportunidade de fazé-lo%. A jurisprudéncia em geral nao definiu qual o
percentual médio seria necessario para se estabelecer a notoriedade. As decisdes
procuram nao externar quais provas deveriam ter sido produzidas para demonstrar
seus direitos. Por este motivo, os advogados preparam grande quantidade de
provas com intuito de comprovar a notoriedade das indicacdes. Essa indefinicdo da

jurisprudéncia é criticada por advogados®®.

Por outro lado, as orientagbes sdo mais objetivas quando o assunto é
notoriedade internacional. Existe muita discussdo sobre se a notoriedade
alcancada apenas no exterior seria suficiente para que ocorra o ato de apropriagao
indevida do goodwill por confusdo. A jurisprudéncia vem aceitando a ideia de
notoriedade estrangeira para casos em que existe referéncia das indicagdes pela
midia. As indicagbes estrangeiras que n&o sdo conhecidas pela populagdo
japonesa, num primeiro momento, nao terao protecao por inexistir possibilidade de

apropriagao indevida do goodwill.

63 “Tsubo Hatchi”. Alguns critérios foram discutidos na decisédo da Corte Distrital de Téquio, em 23
de junho de 1993, 825 Hanrei Times 247 [1984].

64 “McDonalds IlI”. Os critérios ndo foram definidos pela Suprema Corte. 13 de outubro de 1981. 14
IIC 429 [1983]

65 TAMURA, Y. 793 Hanrei Times 10 (14) menciona um julgado onde mais de 11.000 gravatas foram
vendidas em um ano e mesmo assim a decisao foi no sentido de ser insuficiente para comprovar a
notoriedade. Osaka District Court, 30 November 1987, 229 Tokkyo to Kigyd 83.
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O Japan Patent Office (“JPQO”), desde abril de 1997, passou a recusar
pedidos de registros de marcas notoriamente conhecidas no Japao e no exterior,
por um terceiro, sob argumento de que esse estaria presumidamente de ma-fé%s. A
mesma presuncao relativa € adotada para LRCD, se um terceiro utilizar indicagbes
notoriamente conhecidas no exterior em territério nacional dada a possibilidade de

causar confusdo aos nacionais.

2.1.4 Requisitos da Confuséo

2.1.4.1 Conceito Classico

A confusdo mencionada pela LRCD é uma confus&o qualificada, pois exige
alguns requisitos para sua caracterizagao. A ideia classica de confusao advém do
engano objetivo de um consumidor sobre um produto ou estabelecimento. O
consumidor adquire um produto imaginando pertencer a um titular, que conquistou
notoriedade, quando na verdade pertence ao infrator que se utilizou de uma
indicagdo similar. Ou ainda, o consumidor adquire um produto imaginando
pertencer a determinada empresa quando na verdade o produto pertence ao
concorrente. Nesse conceito classico, para que ocorra engano ou confusao, o titular

e o terceiro devem explorar o mesmo segmento de atividade®’(concorrentes).

Todavia, a interpretagdo classica de confusdo vem ganhando amplitude,
uma vez que a confusdo tem como objetivo a apropriagdo do goodwill e nao

exclusivamente de consumidores do mesmo segmento®8.

Se um terceiro passar a comercializar produtos ou servigos contendo
indicacbes semelhantes de uma reconhecida empresa no mercado pode levar o

publico ao equivocado entendimento de essa empresa comercializa aquele

66 Antes da entrada em vigor desse regulamento, o Japan Patent Office havia criado uma lista das
marcas notoriamente conhecidas nos paises mais importantes no mundo. Essa lista foi publicada
pela International Association for Protection of Intelectual Property Right in Japan (“AIPPI”)
<http://www.aippi.or.jp/>

67 “Daiei Production”. Corte Distrital de Téquio. 21 de dezembro de 1965. FS 826.

% “Pro Football”. Suprema Corte. 19 de maio de 1984. Hanrei Jihou, 1119-34. Nao é necessario
haver uma relagao competitiva entre as partes para se referir ao ato que provoca a confuséo.
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produto. Em outras palavras, os consumidores podem associar o produto ou servigo
do infrator como sendo da empresa renomada. Nao ha necessidade de que a
empresa de fato comercialize o produto, mas havera a associag¢ao entre o produto
e a empresa (sem relagdo concorrencial)®®. No longo prazo, o publico podera
associar a qualidade dos produtos do infrator a empresa renomada de modo a
prejudicar o goodwill conquistado em relagdo aos produtos e servigos que

originalmente comercializa.

Exemplos de danos causado ao goodwill sem relagdo de concorréncia
podem ser observados nos precedentes “Love Hotel Chanel’’® e “Pornoland
Disney”’'. Ambos adotaram como nome comercial indicagbes famosas da
fabricante de bolsas “Chanel” e a do parque de diversdes “Disney”, apropriando-se
da clientela e credibilidade consagrada para atrair clientes aos estabelecimentos.

O conceito de confuséo é em sentido amplo.

A similaridade das indicagdes capaz de confundir a clientela do legitimo
titular € o meio pelo qual o infrator alcanga o lucro rapido. O objetivo do infrator é
estabelecer a confusdo por semelhanca das indicagdes dos produtos ou do
estabelecimento notério. O objeto da apropriagao indevida é exatamente o gooadwill

conquistado pelo titular.

2.1.4.2 Confusdo de indica¢des de produtos

A proibicdo contida neste artigo objetiva impedir o aproveitamento do valor

intangivel de uma indicagédo que torna amplamente conhecida por outra similar. Um

8 “Snack Chanel”’. Suprema Corte. 10 de setembro de 1998, Hanrei Jihou 1655-160. A fabricante
de bolsas da famosa marca Chanel, reclama contra a adogao de titulo de estabelecimento “Snack
Chanel” para atividade de bar e restaurante em razdo da possibilidade de haver confusao entre as
atividades comerciais da reclamante e reclamada, requerer proibicdo do uso do titulo de
estabelecimento e perdas e danos. O Tribunal concedeu a proteg¢ao por entender que o uso similar
de uma indicagao famosa por terceiro tem possibilidade de atrair clientela em razdo da confianga ou
valor econémico conquistado pela indicagdo famosa.

70 “l ove Hotel Chanel”. Corte Distrital de Kobe. 23 de margo de 1987, 19-1 Mutaish( 72 [1987]

71 “Pornoland Disney”. Tanto neste como no caso “Love Hotel Chanel”, os réus ndo tentaram
registrar suas indicagdes. Janeiro de 1984, 515 Hanrei Times 210 [1984].
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terceiro, ao utilizar os sinais distintivos similares ou idénticos do produto original,

confunde a clientela quanto a verdadeira procedéncia do produto.

As indicag¢des dos produtos devem possuir caracteristicas distintivas que
designam a sua procedéncia ou origem’2. A cor, por si s0, ndo é considerada um
elemento de distingdo dessa natureza. Assim como determinadas caracteristicas
comuns aos produtos de um certo género nao terdo sucesso em obter o

reconhecimento o carater distintivo.

Os denominados free riders se apropriam de algo pelo qual ndo investiram??,
também conhecido como “aproveitamento parasitario” ou “comportamento
parasitario”. A partir de 1994, com o reaquecimento do mercado japonés, inumeros
casos de aproveitamento parasitario surgiram na industria alimenticia e

farmacéutica’.

Um interessante precedente pode ser citado envolvendo o conhecido
produto chamado “cup-noodles™®. O réu, aproveitando-se do produto lider de
mercado cup-noodle, langou seu préprio produto identificado como seafood-noodle.
Na agao ficou comprovado que o réu havia solicitado para uma grande empresa de
publicidade “Densu” elaborar um produto similar, mas ndo idéntico ao do lider de

mercado e com essa prova foi reconhecida a violagéo e concedida a protecao’®.

O Tribunal de Justica de Téquio, em duas situagdes interessantes,
reconheceu a protecao ao software como produto uma vez que continha um suporte

fisico CD-ROM com a identificacdo do titular’’. Decisdo comemorada pelos

72 Tribunal de Justica de Osaka. E possivel afirmar que a marca “Heart” é uma indicagdo que possui
fungao que designa origem do produto, distinta do nome da revista “Heart Nursing”. A palavra “Heart”
constitui apenas parte do nome da revista e marca da titular tem sido utilizada de forma continua,
exclusiva e por longo periodo. Por este motivo, foi reconhecido como indicagao que designa a
origem do produto entre os consumidores. 17/01/2014 (MASAYOSHI, Tsunoda. Hanrei Tsuki Chiteki
Zaisan Ken Roppou. Compéndio de leis de propriedade intelectual e a jurisprudéncia. Japao,
Sanseido, 2017, p. 465.)

73 RODRIGUES JR., Edson Beas e POLIDO, Fabricio. Propriedade intelectual novos paradigmas
internacionais, conflitos e desafios. Ed. Elsevier. 2007, p. 134.

74 Corte Distrital de Toquio. Fizer Products, Inc v. Yasuido Int’l, 1805 Hanrei Jiho 140. “VIAGRA”
Citado por PORT, Kenneth L. Trademark and Unfair Competition Law and Policy in Japan. Durham:
Carolina Academic Press, 2007, p. 158.

75 macarrao instantaneo servido em recipiente préprio muito popular no Japao

76 Corte Distrital de Téquio. Reported by Watanabe, 1995 Chizai Kanri 709.

7T Tribunal de Justica de Toquio, 24 de dezembro de 1993, 439 Hanrei Hyéron 218 [1995] —
“Morizawa II”. O Tribunal entendeu que qualquer bem pode receber a qualificagdo de “produto”
desde que possa ser identificado o titular.
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produtores de software de jogos, pois hdo gozam da protecao pela lei de software.
E, em outro caso, equiparou as fontes tipograficas como produtos para gréficas,

jornais e revistas para finalidade de protegéo’®.

2.1.4.3 Confusdo de indicagdes de estabelecimento empresarial

Da mesma forma que as indicagbes de um produto podem ser protegidas
mesmo que ndo haja registro ou ndo sejam registraveis, 0 nome comercial sera
protegido ainda que nao esteja registrado nos termos do Cdodigo Comercial. A
protecao € extensivel para o titulo de estabelecimento e quaisquer outras insignias

distintivas que identifique uma empresa das demais.

Dentre as diversas formas de se causar confusdo com estabelecimento
empresarial destaca-se a similaridade entre nomes. No precedente da conhecida
bandeira de cartdbes de crédito “American Express”, também conhecida pela
abreviatura “Amex”, a protecado foi reconhecida em desfavor de outra empresa
denominada “Amekksu Inta Nashinaru™®. Nesse caso, a prontncia em japonés da
empresa americana € “Amexu” similar ao nome comercial adotado “Amekksu”, fato
que causa confusao. Nao obstante, a empresa nacional japonesa tenha registrado
a marca antes que a empresa de cartdes de crédito iniciasse suas atividades no
Japao, o tribunal reconheceu a notoriedade da empresa americana e impediu que

a empresa japonesa utilizasse a marca e 0 nome comercial.

No caso Manpower, o autor prestador de servicos de administracao utilizava
como nome comercial “Manpower Japan Kabushiki Kaisha”. O réu, aproveitando-
se da notoriedade do nome do autor, passou a atuar no mesmo segmento de
administracdo com nome comercial “Nippon Woman Power Kabushiki Kaisha”. A

8 Graficas, jornais, revistas e fabricantes de impressora adquirem fontes tipograficas especificas
que consideram mais atraentes como modo de uso e celebram o contrato oneroso de licenga de
uso com fabricantes de tais fontes tipogréaficas. E sabido que fontes tipograficas desenvolvidas pelas
fabricantes possuam valor econémico e sdo objetos de transagbes comerciais. Portanto, ndo é
razoavel entender que fontes tipograficas nao corresponderiam aos “produtos” referidos na Lei.
MASAYOSHI, Tsunoda. Hanrei Tsuki Chiteki Zaisan Ken Roppou. Compéndio de leis de
propriedade intelectual e a jurisprudéncia. Japao, Sanseido, 2017, p. 465.)

79 Suprema Corte, 16 de dezembro de 1993, 835 Hanrei Times 248 [1994] = 1480 Hanrei Jihd 146
[1994] = 1995 Chizai Kanri 533 — “Amex”.
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corte considerou que os consumidores poderiam ser confundidos por acreditar na
existéncia de uma associacdo comercial entre as duas empresas em razao do

nome comercial similare®.

A dificuldade em determinar o objeto de protecdo tanto para os
estabelecimentos quanto para os produtos € a interdependéncia entre os elementos
distintivos, similaridade e confusdo. Em principio, produtos com formas ordinarias
ou indicagdes descritivas encontram protecao se forem notoriamente reconhecidos

pelos elementos de identificacdo de sua origem.

2.1.4.4 Confusao por associagado ao grupo econémico

A politica de desenvolvimento industrial no Japao foi fortemente apoiada no
incentivo a grandes grupos econémicos que formou um quadro peculiar onde
aproximadamente 6 grandes grupos (Zaibatsu ou Keiretsu) detentores de mais de
50 empresas nos segmentos mais rentaveis do mercado como bancos, fabricantes
automotivos, construtoras, industrias quimicas etc. O emaranhado se estende
também de forma vertical para empresas distribuidoras ou fornecedoras que sao
ainda mais dependentes dos nucleos desses grupos. A assisténcia mutua entre as
empresas do mesmo grupo é compartilhada, assim como esses grupos acabam

formando um goodwill comum.

Pertencer a um grupo econdmico no Japéo tem suas vantagens. Por esse
motivo, muitas vezes infratores simulam pertencer ao grupo para se apropriarem

do prestigio e dos clientes.#

80 Suprema Corte. 7 de outubro de 1983. 37-8-1082 - “Manpower”: a luz da realidade das atividades
desenvolvidas, € possivel que consumidores julguem as duas indicagdes como similares, tendo em
vista aparéncias, denominacdes ou impressdes conceituais, memoérias e associacdes. E cabivel
julgar que “manpower” e “womanpower” sio indicagdes que podem causar nos consumidores
(clientes ou potenciais clientes) confusao ou engano de que haja uma relagao mutua relacionada as
atividades comerciais das partes, ou, que a ré seja um departamento feminino do autor. Dessa
forma, inevitavelmente, a razao social € a denominagao popular “manpower” do autor e a razao
social da reclamada sao “similares”.

81 Tribunal de Justi¢ca de Osaka, 30 de Janeiro de 1964, 15 Kakyl Minsht 105 [1964] “Mistsubishi
I”: O réu desempenha atividade de construgdo utilizando 2 elementos distintivos da autora: a
expressao “Mitsubishi” e a marca de servicos (irés losangos) na apresentacao de sua empresa. Ou
seja, utiliza as indicagdes que o grupo Mitsubishi desenvolveu ao longo dos anos, sem autorizagao
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Esse aproveitamento associado ao grupo econdmico pode ser equiparado
ao sistema de franquias. No modelo de franquias, a clientela comum é
compartilhada pelos franqueados e por isso mesmo os franqueados devem manter
0 mesmo padrdo de qualidade para manter a credibilidade da franquia. Dessa
forma, o goodwill construido pela franqueadora tende a ser fortalecido. Se, ao
contrario, um dos franqueados deixar de observar as regras e diminuir o padrao de
qualidade exigido, causara diminuigao da credibilidade da franquia como um todo.
Ou ainda, se um terceiro, valendo-se de indicagbes de uma franquia notoriamente

conhecida, ainda que potencialmente, confundir o publico, tera prote¢cao da LRCD.

2.1.5 Protecdo das marcas notoriamente conhecidas

A protecdo de marcas notoriamente conhecidas foi introduzida no Art. 6°s da
Convencgao de Paris na Revisdao de Haia de 1925. O texto prevé que os paises
unionistas devem recusar ou invalidar, de oficio ou a requerimento do interessado,
o registro de uma marca igual ou reprodugédo capaz de causar confusdo a outra
marca notoriamente conhecida em outro pais®. Pelo texto do dispositivo, a
protecao abarcava as marcas de servigos (até entdo nao protegidas) e outros tipos
de marcas nao registraveis, mas que se consagraram como notoriamente
conhecidas. Nessas hipdteses, a protecao estava restrita a utilizagao idéntica ou

similar.

O obijetivo inicial da protecao a marca era limitado pela fungéo de indicar a
origem ou a procedéncia do produto. Dessa forma, poupava-se o publico contra
possiveis confusdes entre a marca notoria e um terceiro que tentasse o registro
como sendo de sua titularidade. O requisito da notoriedade da marca deve ser
observado no contexto do pais onde o autor pretende exercer seus direitos, e a

protecdo se limita a extensao da similaridade das marcas, produtos ou servigos®s.

e sem contraprestagao. Portanto, o réu esta se apropriando da clientela do grupo Mitsubishi e como
resultado obtendo beneficios financeiros, em detrimento aos interesses econémicos da autora e do
grupo Mistubishi. O réu, assim, agiu fora do escopo da livre concorréncia e praticou ato desleal.

8 Artigo 6b's da Revisao de Haia de 1925.

83 | ADAS, Stephen P., Patents, Trademarks and related rights: National and International protection.
1975, p. 1250.
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A funcdo da marca de indicar a origem ou procedéncia foi ampliada
gradativamente para alcangar a protecao a clientela e credibilidade. A protegao vai
além do escopo inicial da confusao por similaridade®*, devendo ser interpretada em
sentido amplo.

Paises europeus reconhecem a existéncia da “reputacdao das marcas’.
Segundo a Lei de Marcas da Unido Europeia, o titular de uma marca pode restringir
0 uso contra terceiros de sinais idénticos, similares ou mesmo nao sendo similar,
se o titular detiver reputacdo na Unido Europeia e o uso objetivar obtengcdo de uma

vantagem indevida, prejudicar o carater distintivo ou a reputagédo da marca na UE®®,

A partir do Acordo TRIPS foi prevista a flexibilizagdo do principio da
especialidade a favor das marcas notoriamente conhecidas, diante do risco de
confusdo®. O Acordo TRIPS reforgou a protecdo as marcas notoriamente
conhecidas no artigo 16 (2)’, ao dispor que o artigo 6°¢ da CUP (Revisdo de
Estocolmo de 1967) seja aplicado a servigos. Na determinagao do requisito da

notoriamente sera levado em conta o conhecimento relevante do publico em geral.
O mesmo a artigo 16 (3) amplia a proteg&o prevista no art. 6 da CUP para:

[...] bens e servigos que ndo sejam similares aqueles para os quais uma
marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relagao
aqueles bens e servigos, possa indicar uma conexao entre aqueles bens
e servigos e o titular da marca registrada e desde que seja provavel que
esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

A disposigdo do TRIP’s exige o registro da marca como requisito para
protegéo (art. 16, §1°).

84 |dem Ladas, p. 1087.

85 Article 9. (2) Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the
priority date of the EU trade mark, the proprietor of that EU trade mark shall be entitled to prevent all
third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services,
any sign where: (c) the sign is identical with, or similar to, the EU trade mark irrespective of whether
it is used in relation to goods or services which are identical with, similar to or not similar to those for
which the EU trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Union and where use
of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character
or the repute of the EU trade mark.

8 | IMA, Mariana de Araudjo Mendes. A protecdo das marcas renomadas no Brasil e no Jap3o.
Dissertacao de Mestrado. Sao Paulo: Universidade de Sdo Paulo, 2016. p. 06.

87 “O disposto no Artigo 6 bis da Convencao de Paris (1967) aplicar-se-a, mutatis mutandis, a
servigos.”
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O Comité Permanente de Marcas, Desenhos Industriais e Indicacdes
Geograficas da OMPI publicou em 1999 um documento denominado
‘Recomendacdo Conjunta relativa as Disposigdes sobre Protecdo das Marcas
Notoriamente Conhecidas™8, fixando a definicho de marcas notoriamente
conhecidas (Art. 2, §1°) e listou alguns fatores que devem ser considerados para
reconhecimento da notoriedade da marca, tais como grau de conhecimento do
publico, duragao e extensdo do uso, duracdo e extensédo da publicidade, numero
de registros e constédncia do exercicio de direitos sobre a marca. Para o
reconhecimento da notoriedade da marca, os membros nao poderao exigir como

condig¢ao de protegédo o uso doméstico, registro ou pedido de registro (Art. 2, §3°).

2.1.5.1 Similaridade entre as leis de marca e concorréncia desleal

A similaridade de indicacdes € essencial tanto para infragdo prevista na lei
de marcas quanto para ato de apropriacdo indevida para lei de repressédo a
concorréncia desleal. Em ambos, a parte lesada necessita demonstrar a confusao
pela similaridade. No entanto, existem diferengcas entre a lei marcaria e

concorréncia desleal sobre a nogcdo dos conceitos de similaridade e confusao.

Na LRCD, o autor deve demonstrar que a indicacdo do infrator causa
confusdo com um produto, servico ou estabelecimento do autor. A indevida
apropriagao incide sobre o goodwill do titular. Em contrapartida, o réu pode
argumentar que embora haja similaridade entre as indicagdes o publico n&o associa

as indicagdes do réu ao autor, ndo havendo apropriagao.

Na lei de marcas nao € o titular quem precisa demonstrar que o réu se
apropriou do seu goodwill, basta demonstrar o registro e o uso inapropriado. O
campo de defesa do réu fica restrito a demonstracéo de inexisténcia de associacao
do publico a procedéncia do produto ou estabelecimento.

Na lei de marcas, inexiste o requisito da confusdo ocorrer em determinada

area geografica porque a marca sera protegida em ambito nacional. A eventual

88 Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications
(SCT)
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colidéncia sera demonstrada pela classe do registro obtido. Havendo similaridade
entre as indicagdes, cabera ao réu comprovar que nao existe perigo de confusao.
Pela LRCD, o direito subjetivo nasce a partir do estabelecimento do goodwill, ao
passo que na lei de marcas o direito subjetivo nasce a partir do registro da marca.

Vale registrar que a Suprema Corte se pronunciou acerca dos elementos
que podem caracterizam a confusdo. Sao eles: aparéncia externa da marca, a
pronuncia e o conceito ou ideia fundamental. A confus&o subsiste se apenas um

elemento estiver presente nas marcas do autor e réu®.

2.2 APROPRIAGCAO DE INDICAGOES FAMOSAS

Da mesma forma que as marcas famosas, as indicagdes famosas néao
receberam a tutela especifica do Direito Internacional, devendo ser tratada no

contexto comum das praticas desonestas previstas no artigo 10bis da CUP.

No plano interno, a partir de 1993, a prote¢cdo a indicagao famosa foi
flexibilizada e passou a ser tratada em inciso autbnomo. O requisito da confusao foi
excluido para protecdo as indicacbes famosas e mantido apenas para as
indicagdes notorias. Esta, para receber protecdo, exige reconhecimento local dos
consumidores e o potencial de causar confusdo (inciso i, §1° do Art. 2°). As
indicagdes famosas requerem o reconhecimento dos consumidores em todo o
territério japonés®, mas nao se exige o requisito da confusao (inciso ii, §1° do Atrt.
2°). Antes da alteracédo de 1993, ambas eram tratadas no mesmo inciso e exigiam

o requisito da confus&o®’.

89 “Daishinrin” — O réu titular da marca “Daishinrin” comercializa sabonetes e cosméticos em
embalagens idénticas a marca “Kirinmori”. Ambas sdo compostas por 3 kanjis (ideogramas), sendo
2 deles idénticos e o Unico difere apenas por uma estrofe. Em letras romanizadas seria o equivalente
a marca do autor “1-2-3” e a marca do réu “1A-2,3”. O significado dos ideogramas do autor
corresponde: grande-floresta-bosque, enquanto o significado dos ideogramas do réu é: arvore-
bosque-floresta. O processo chegou a Suprema Corte apds a primeira e segunda instancia néo
reconhecerem a confusido focando apenas na distingdo da aparéncia das marcas sem levar em
consideracgao outros elementos. 22 de setembro de 1992, 800 Hanrei Times 169.

9 Corte Distrital de Téquio, 4 de julho de 1991. 23-2 Chizaish( 555. “Koz6 Sushi”. “Jet Slim Clinic”.
91 TSUKARA, Hideo. Lei de Repressao a Concorréncia Desleal artigo por artigo. Ed. Shojihomu.
2016, p. 68.
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O inciso ii, §1° do artigo 2° descreve como pratica desleal o ato de utilizar
uma indicacao idéntica ou similar a indicacdo famosa de terceiro como se sua fosse
ou ato de ceder, entregar, demonstrar com intuito de ceder ou entregar, exportar,
importar ou fornecer através de linha de telecomunicacédo os produtos contendo a
indicagao famosa®?. O significado do termo indicagio é o mesmo definido no inciso
anterior, podendo ser quaisquer sinais distintivos do produto, servicos ou

estabelecimento.

A maior protegéo as indicagdes famosas, que também sado chamadas de alto
renome, justifica-se pelo seu maior apelo em relagéo a clientela e, portanto, maior
potencial do terceiro de ma-fé explorar indevidamente a fama alheia. Por essa
razdo, a fama de uma indicagéo independe do risco de confusao junto ao publico

consumidor.

Uma vez que nao se exige o requisito confusdo como condigdo para
caracterizar concorréncia desleal, a indicagao deve ser mais do que notoriamente
reconhecida, por isso convencionou-se pelo reconhecimento em todo territorio

nacional.

O objetivo da protecéo continua sendo a exploragéo indevida de um terceiro
que se aproveita da clientela e da credibilidade conquistada de um produto, servico

ou estabelecimento que se tornaram famosos®.

2 Inciso Il, §1° do artigo 2° da LRCD.

93 Corte Distrital de Téquio. 19 de julho de 2001. Hanrei Jihou 1815-148 — “Aoyama Gakuin” Resumo
do caso: A reclamante € uma instituicdo educacional que administra escolas e universidades, como
a universidade “Aoyama Gakuin”, escola ginasial “Aoyama Gakuin Chuto-bu”, usando o titulo de
estabelecimento “Aoyama Gakuin” (F LL%Rz) para se referir a cada escola e ao conjunto de escolas.
A reclamada usou a denominagéo “Kure Aoyama Gakuin Chugakkou” (&% LLZ B 4%) em inglés
“Kure Aoyama Gakuin Junior High School”. Resumo da decisdo: A reclamante “Aoyama Gakuin”
administra as instituicdes educacionais em todo pais e possui 125 anos desde a sua abertura na
era Meiji. A instituicdo tem se empenhado para melhor valorizagao das escolas, por atividades de
propaganda em jornais, revistas, programas de TV transmitidos nacionalmente. O nome da autora
atingiu alto renome no campo de educagao. Levando em conta o fato de indicagao “Aoyama Gakuin”
ser de alto renome, a denominagdo em kanji da reclamada traz uma associagado de que a escola
ginasial que se localiza na cidade de Kure pertence a administragdo da famosa Aoyama Gakuin.
Portanto, reconhece-se a semelhantes em as denominagdes. O uso dessa denominagdo pela
reclamada como identificacdo da sua escola consiste em pratica desleal prevista no Artigo 2,
paragrafo 1, inciso 2 da Lei de Prevencdo de Concorréncia desleal. (MASAYOSHI, Tsunoda. Hanrei
Tsuki Chiteki Zaisan Ken Roppou. Compéndio de leis de propriedade intelectual e a jurisprudéncia.
Japéo, Sanseido, 2017, p. 276.)
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Apenas para citar um paralelo com a lei de marcas japonesa, para gozar de
protecdo, uma marca além de registrada deve ser efetivamente utilizada. A lei de
marcas prevé como sancado ao titular que nao utiliza a marca por 3 anos, o
cancelamento do seu registro (§1°, Art. 50 Lei Marcaria Japonesa). Pela LRCD,
uma interpretagcao analoga pode ser considerada. Se a premissa da lei é proteger
o goodwill, a credibilidade ou a fama, ndo ha como construir tais qualidades

permanecendo inerte.

Um debate muito acalorado reside na extensédo da protec¢do de indicagdes
famosas estrangeiras no territério japonés. Relembrado que a regra geral da
protecédo a indicagbes famosas € repreender a apropriagao indevida do goodwill.
Dessa forma, se uma indicacdo nacional conflitar com uma indicagdo famosa
estrangeira, subsiste a presungcdo de que a indicagao conflitante € destinada a
apropriar-se desse goodwill. Ou seja, o titular das indicagbes famosas em territorio
estrangeiro gozara, em principio, da protecao no territério japonés desde que
demonstre que seu produto, servico ou estabelecimento € famoso inclusive entre

os consumidores japoneses® %.

Na hipétese de um sujeito iniciar a utilizagdo de uma indicagao similar ou
idéntica a indicac&o antes desta se tornar famosa e o primeiro usuario atingir um
grau razoavel de goodwill, sem inteng&o desleal, o titular da indicagdo que se tornar
famosa posteriormente ndao desfrutara da protecdo. Essa hipotese esta prevista

como excegao a regra da proibigdo®.

% “Snack Chanel”. Suprema Corte. 10 de setembro de 1998, Hanrei Jihou 1655-160. A fabricante
de bolsas da famosa marca Chanel, reclama contra a adogao de titulo de estabelecimento “Snack
Chanel” para atividade de bar e restaurante em razao da possibilidade de haver confusao entre as
atividades comerciais da reclamante e reclamada, requerer proibicdo do uso do titulo de
estabelecimento e perdas e danos. O Tribunal concedeu a protegao por entender que o uso similar
de uma indicagao famosa por terceiro tem possibilidade de atrair clientela em razao da confianga ou
valor econémico conquistado pela indicagdo famosa.

% Suprema Corte, 16 de dezembro de 1993, 835 Hanrei Times 248 [1994] = 1480 Hanrei Jih6 146
[1994] = 1995 Chizai Kanri 533 — “Amex”.

% Incisos Il e IV §1° do Artigo 19 da LRCD. Excepciona as proibi¢cdes previstas nos incisos | e Il
do §1° do artigo 2.
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2.2.1 Protecao as marcas famosas no Japao

Mesmo que a Lei de Prevengao a Concorréncia Desleal seja o instrumento
mais amplo de protegdo as marcas renomadas, o género das quais s&o espécies
as marcas notoriamente conhecidas (Syuchi-Syohyo) e marcas famosas (Tyomei-
Syohyo), existem previsdes legislativas com esta finalidade também na Lei de

Marcas.

A marca registrada confere ao seu titular o direito de uso exclusivo (Art. 25
LM) em relagédo ao produto ou servigo relacionado a sua atividade (Art. 3 do LM).
Na medida em que a marca se torna renomada, a sua exposicdo também é
aumentada e, portanto, pode receber uma protecdo especial. Esta protecao
consiste no registro defensivo que permite que titular da marca renomada deposite
sua marca em classe de ramo de atividade distinto daquele de seu negdcio para
impedir a confusao junto aos consumidores e a perda do valor de sua marca®’. O
entendimento da jurisprudéncia sobre o requisito da confusdo € o sentido amplo
adotado pela LRCD®8,

Como mencionado anteriormente, a jurisprudéncia japonesa em 1960
adotou o entendimento de que o termo confusado deve ser interpretado de maneira
ampla®. A concepgéo desse entendimento foi influenciada pela estrutura especifica
da industria japonesa que continha muitas empresas n&do pertencentes aos grupos
econdmicos “Keiretsus” aproveitando-se dessa visibilidade. A intensa acédo desses
grupos econdmicos em afastar os oportunistas ajudou a formag¢ao do entendimento

sobre confusdo em sentido amplo'%0,

%7 Artigo 67 da Lei de Marcas.

98 “Yashica”. Um terceiro tentou registrar a marca “Yashica”, notoriamente conhecida pelas cameras
fotografica, para classe de cosméticos. O Tribunal de Téquio confirmou a decisdo da primeira
instancia que havia reconhecido a possibilidade da confusdo em sentido amplo. 30 de agosto de
1966, 17 Kaky( Minsha 729.

99 “L ove Hotel Chanel”. Corte Distrital de Kobe. 23 de marco de 1987, 19-1 Mutaish( 72.

100 “Mitsubishi I” e “Mitsubishi II”. Tribunal de Justica de Osaka, 30 de janeiro de 1964, 15- Kakyl
Minsha e 5 de abril de 1966, 19 Kbésai Minsh( 215.
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2.3 APROPRIACAO POR IMITACAO (“DEAD COPIES”)

A sociedade moderna foi construida pelo progresso de nossos antecessores.
O desenvolvimento social ndo seria atingido sem um cuidadoso e continuo
aprendizado de fatos passados. Nesse sentido, a copia ou imitagao constituiu um

fator para progresso social e econémico.

Entretanto, a copia irrestrita dos bens pode consistir em um fator de
desestimulo ao investimento e ao trabalho daquele que originariamente. Ademais,
em uma sociedade em que a copia ou imitagao prospera, as pessoas tendem a ser
menos criativas e desenvolvimento de uma nova cultura tende a encontrar

entraves.

A imitagdo de bens e servigos é, em principio, admitida. A ampla e geral
vedacgao contra imitacdes nao se compatibiliza com o sistema da livre concorréncia.
Excepcionalmente, a lei pode conferir exclusividade de exploragao a um titular ou
vedar certas praticas que caracterizam praticas desleais. O direito da propriedade
intelectual se baseia no principio de que toda conquista criativa, em situagdes

especiais, pode gozar de protegao.

Nos paises de common law, sé se admite a prote¢cao contra a imitacdo que
seja capaz de se apropriar de uma fonte prestigiosa ou de qualidade. A Suprema
Corte dos Estados Unidos decidiu que se nao existe patente ou outro direito
exclusivo, o réu pode copiar todos os detalhes do bem do titular, mas se houver
confusdo na percepgao dos consumidores quanto a origem, a pratica é proibida'®".
Existe um grau de distingdo entre paises que adotaram o sistema Civil Law que
tendem a conceder protecéo e paises de common law que sao mais relutantes em

conceder protecgao.

Na legislacao japonesa existem dois tipos de imitagao: imitagdo escusavel e
a imitacdo inescusavel. A imitacao escusavel se caracteriza pelo implemento novo
ao legado anterior ou se insere uma nova atividade criativa, contribuindo com o

desenvolvimento cultural. Por outro lado, nenhum elemento criativo € encontrado

101 O"Connor, J., Relator. O réu, por outro lado, pode copiar os bens do autor até o ultimo detalhe;
no entanto ndo pode se apresentar como o autor na comercializagdo. Bonito Boats, Inc Vs. Thunder
Craft Boats, Inc. 489 U.S. 141, 157 (1989)
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na imitagcdo inescusavel. Em regra, este tipo de imitagdo funciona como um
desincentivo a atividade criativa dos envolvidos e por este motivo sujeitos a

incidéncia da lei de prevencgao de concorréncia desleal.

Antes da inclusdo especifica sobre a protegcdo contra imitagdo servil na
LRCD, o tema era tratado pela teoria da responsabilidade civil (art. 709 do Cédigo
Civil)'92, Apesar da existéncia de casos bem-sucedidos, exigia-se como requisitos
a notoriedade da indicagdo da procedéncia do produto e a confusdo'%3. Ademais,
pelo Codigo Civil ndo se autorizava a concesséo de liminar para cessagao do ato

ilegal, restando somente a vitima a indenizagao por perdas e danos.

O Japao passou a reprimir a copia servil de forma mais enérgica apos a
conscientizagdo de que seu progresso econdmico dependeria da maior protegéo
aos direitos de propriedade intelectual’®. Em 1993 a LRCD foi alterada para proibir
a copia servil (moho) da configuragdo de outro produto (shohinno keitai)
independentemente de registro, confusdo ou aviso de qualquer natureza, se a
configuragéo gozar de destintividade. O conceito de imitag&o servil € conhecido no
Japao como dead copies.

O inciso iii do §1° do art 2 da LRCD proibe ato de ceder, locar, demonstrar
com proposito de ceder ou locar, exportar ou importar produtos que imitem a
configuragdo de produtos de outrem (exceto as configuragbes que séao
indispensaveis para assegurar a fungao dos produtos). A proibigdo perdura por um
prazo maximo de 3 (trés) anos, a partir da data da primeira comercializagdo do

produto05.

Por "configuracdo do produto" deve ser entendido a aparéncia interna ou
externa do produto associada a forma, padrao, cor, textura segundo a percepgao
dos consumidores quando utilizam os produtos de forma ordinaria'®. O termo imitar
significa o ato de criar produtos substancialmente similares a configuragdo do

produto de outra pessoa’?”.

102 Tokyo High Court, 17 December 1991 “Decorative Venner” 25 Il 805 [1994]

103 PORT, Kenneth L., “Dead Copies” under the japanese unfair competition prevention act: The new
moral right”. Legal Studies Research Paper Series. William Mitchell College of Law. 2006.

104 NEGISHI, Mayumi. “Japan Gets Intellectual on Property Rights”. Japan Times, dezembro de
2004. Disponivel em <http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nb20041208a1.htm>

105 |etra “a”, v, §1° do artigo 19 da LRCD

106 §4° do artigo 2° da LRCD.

107 §5° do Artigo 2° da LRCD.
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A opcgao da lei japonesa foi apoiar a atividade inventiva ao autorizar a
exploracao exclusiva do mercado por certo periodo independente de requisitos
exigidos nas leis especiais. Pretende-se, com isso, recompensar o investimento de
tempo, dinheiro, pesquisa e esforco do titular e incentivar a produgdo desses

produtos no mercado.

No entanto, segundo Port Kenneth'%®, essa protegdo foi longe demais. A
protecdo genérica e sem estipulagdo de critérios como distingdo, registro ou
confusdo criou uma protecdo sui generis de exploragdo exclusiva. Proibir
genericamente a imitacdo de produtos recém-langados pode ser problematica na
medida em que também se restringe a livre concorréncia. Por outro lado, autorizar
a copia de produtos de maneira indiscriminada, em detrimento do esforgo do titular,
constitui uma pratica desincentivo a atividade criativa. A necessidade de incentivar
o desenvolvimento de um lado e a criagdo de regras em repressao as coépias de
produtos de outro devem ser balanceadas de acordo com necessidade da

sociedade.
2.3.1 Requisitos

A partir da leitura do texto legal os elementos abaixo indicados devem ser

melhores definidos para correta compreenséo.

1) Produtos;

2) Configuragéo dos produtos;

(

(

(3) Configuragédo comum;

(4) Prazo de 3 anos, contados da primeira comercializag&o;
(

5) Adquirente de boa-fé

2.3.1.1 Produtos

108 PORT, Kenneth. “Dead Copies under the Japanese unfair competition prevention act: the new
moral right”. Saint Louis University Law Journal. v. 51, p. 126.
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A intengéao originaria do legislador foi conceder a prote¢édo durante o periodo
em que os titulares aguardavam o registro do desenho industrial ser concedido,

pois 0 prazo médio para registro era de 3 anos.

Mesmo inexistindo o requisito da confusdo, a configuragdo do produto deve
ser idéntica ou similar (entendido como pequenas alteragdes sobre o produto do
titular, que na realidade s&o produzidos da mesma maneira)'%®. O paradmetro para
afericdo da similaridade € no plano fatico. Os julgadores devem comparar os
elementos de identificagdo dos produtos no caso concreto, levar em consideracéo
os demais produtos existentes no mercado e avaliar em qual medida esses
produtos se diferem dos demais e entre si''®. Se o argumento da concorréncia
parasitaria for considerado insuficiente, resta a possibilidade de confusdo das
indicagdes notoriamente conhecidas (se couber).

2.3.1.2 Configuragéo do produto

A configuragdo do produto “keitai” abrange a aparéncia interna’'! ou externa,
cor, textura, brilho e forma do produto. A definigéo juridica adotada neste dispositivo
€ mais abrangente da constante em um dicionario comum. Nao € necessario que a
configuragcao seja registrada ou que o desenho seja registravel. Também nao se
exige que a configuragéo seja nova segundo a concepgéao das leis de propriedade
industrial. A unica exigéncia que se faz é a necessidade de a configuragéo ser

manifestada de forma fisica.

Uma interpretagao literal indica que apenas a aparéncia ou forma sao
protegidas, excluindo a fungéo. A utilizagdo dessa terminologia n&do abrange os
servicos, ideias e informacdes. Em relagdo aos softwares, se estiverem sendo
comercializados em suporte fisico como CD, poderédo ser objeto de imitagao e,

portanto, merecem a protecgao.

109 Corte Distrital de Nara. 8 de dezembro de 1997, 294 Hanketsu Sokuh6 20 — “Coat Hanger”

110 Corte Distrital de Osaka. 17 de setembro de 1998, 282 Hanketsu Sokuh6 17 — “Toaster”

11 Corte Distrital de Osaka. 28 de novembro de 1996, 85: Neste precedente a parte interna de uma
mangueira de drenagem nao foi reconhecida como passivel de protegao por ser invisivel ao publico.
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No precedente conhecido como “Dragon Sword case”, o Tribunal de Téquio
menciona o que se entende por imitagao da configuragdo do produto e destaca 2
elementos: critério objetivo e subjetivo. “Objetivamente, significa que ao observar
os produtos comparativamente, uma pessoa afirma que os produtos s&o os
mesmos ou substancialmente os mesmos. Subjetivamente, significa que o infrator
sabe que se trata de imitagdo da configuracdo de outrem e o produto é
objetivamente reconhecido como sendo 0 mesmo ou substancialmente o mesmo

de outrem.”12

2.3.1.3 Configuracédo de uso comum dos produtos

A adocgéo idéntica ou similar de configuragbes comumente utilizadas em
determinados géneros de produtos estd permitida. Ndo ha como obter
exclusividade de exploragédo sobre configuragdes ordinarias de funcionalidade de

produtos e, portanto, sua utilizagcdo similar ndo sera considerada pratica desleal''3.

O termo funcionalidade pode ser entendido como configuragéo inevitavel ou
natural da utilidade do produto’. Ao comparar produtos do mesmo género, o
primeiro passo € verificar a similaridade ou identidade das configuragcbes. Se
houver, o proximo passo sera verificar se as configuragbes decorrem da
funcionalidade daquele género de produto. Se ambas respostas forem positivas, a
excecgao a proibicao restara caracterizada.

Em precedente julgado pelo Tribunal Superior de Propriedade Intelectual

concede a protegao a configuragao de uma camisa feminina. Apesar da alegacao

"2 Tribunal Justica de Téquio. 26 de fevereiro de 1998. Hanrei Joho 153 — “Dragon Sword”. O
Tribunal reformou a decisao de primeira instancia e afastou o reconhecimento de imitagdo. O autor
desenvolveu um chaveiro em formato de espada com dragéo envolto. O chaveiro do réu era similar
e se diferenciava apenas pelo maior cumprimento da espada e com dragao envolto mais vezes. O
chaveiro do autor continha também uma joia na empunhadura. Essas diferengas foram suficientes
para o Tribunal de Toquio afastar a imitagao.

13 TSUKARA, Hideo. Lei de Repressdo a Concorréncia Desleal artigo por artigo. Ed. Shojihomu.
2016, p. 77

14 YAMAMOTO, Tsuneyuki. “Yosethu Fuseiyosobohiho” [outline of the unfair competition prevention
act]. 2002. Pag 136. Citado por PORT, Kenneth. Dead Copies under the japanese unfair competition
prevention act: the new moral right”. Saint Louis University Law Journal. v. 51, p. 107.
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do réu de que o design da camisa era inevitavel e que a configuragao era trivial, o

Tribunal afirmou:

Article 2-1-3 of the UCPA is a provision aimed at preventing the imitation
of a firstcomer’s contribution. As such, the product configuration protected
thereunder refers to the overall products and does not require that
configuration be novel. Therefore, judging this configuration considering
the totality of the configuration instead of on a piacemeal basis as the
defendant argues for, it cannot be said that the configuration is trite'®

2.3.1.4 Periodo de 3 anos, contados da primeira venda

A protecdo contra imitacdo da configuragao do produto é pelo periodo de 3
anos, a partir da primeira venda realizada no Japao (saishoni hanbai saretahi)?"6.
Presume-se que dentro desse prazo, o titular consiga obter o retorno do
investimento e desenvolvimento do produto. Segundo a associagéo de protegéo de
desenho industrial japonesa, esse prazo é equivalente ao ciclo de vida médio de

um design'"7.

A “data da primeira venda” deve ser interpretada de forma ampla. A
contagem do prazo tera inicio também se houver circulagdo de amostras, haja vista
que a configuragdo do produto foi exposta ao publico em geral."’®Em um caso
concreto, a data do pedido foi considerada a data do inicio da contagem do prazo
sob argumento de que o comprador teve conhecimento da configuragéo do produto

antes de realizar o pedido''°.

Eventuais alteragdes na configuragdo do produto, apds a primeira venda,

ndo interrompe ou suspende o prazo de 3 anos'20,

115

<http://www.courdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/B3DD56C8F981C72492570D00005FA
55/?0pendocument>

116 | etra “a”, V, (1) do artigo 19 da LRCD.

117 ldem nota 86, p. 110.

118 |dem nota 86, p. 111.

119 Tribunal Distrital de Kobe. 8 de dezembro de 1994. Mutaizaisan hanretsu 1323 - “rosas de
chocolate com formato de coragéo”

120 Tribunal de Tokyo. 17 de fevereiro de 2000. Hanrei Jiho 1718 — “Unit System”. O autor alegou
que a primeira venda do ar condicionado ocorreu em agosto de 1997. O Tribunal esclareceu que a
data da primeira venda do produto revisado foi em agosto de 1997, mas a data da primeira venda
do produto original ocorreu em margo de 1992.
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A regra geral para inicio da contagem do prazo é a data em que o produto
seja exposto ao publico em geral, independente da forma como se da, seja venda,
amostras gratis, apresentagdo do langamento ou qualquer tipo de publicidade. O
titular deve ser diligente para maximizar a exploragédo dentro do prazo fixado.

Uma vez que o elemento confusdo ndo é exigido pelo instituto, conclui-se
que é desnecessario que ambos os produtos sejam comercializados no mesmo

mercado, bastando que estejam sendo comercializados no mercado como um todo.

2.3.1.5 Adquirente de boa-fé

Aquele que ceder, alugar, apresentar com intuito de ceder ou alugar,
importar ou exportar produtos adquiridos de boa-fé que seja imitagdo da

configuracao do produto de outrem, ndo incorre em pratica desleal’?".

A boa-fé deve ser interpretada como desconhecimento ou auséncia de
negligéncia grave no ato do recebimento do produto. Deve ser avaliado se no
momento do recebimento do produto o receptor teria condigdes de perceber que se
trata de produto de imitagdo. Se a configuracdo dos produtos for notoriamente

conhecida ou famosa prevalecera a presuncgéo de culpa pelo adquirente'?2,

2.3.2 Protecéo pelas leis de propriedade intelectual

A protecdo sob a lei de desenho industrial € possivel para formas, padrées
e cores ou a combinagao desses em um produto, proporcionando resultado visual
estético capaz de ser industrialmente produzido'?3. O design somente sera passivel
de registro se nao houver tornado publico antes do pedido de registro. O mesmo se
aplica a patente de modelo de utilidade nos termos da lei (“melhoramento de uma

invengdo técnica incorporado a um processo ou processos cientificos”?#) e da lei

21 | etra “b”, V, (1) do artigo 19 da LRCD

122 TSUKARA, Hideo. Lei de Repressdo a Concorréncia Desleal artigo por artigo. Ed. Shojihomu.
2016, p. 208.

123 Artigos 2 e 3 da Lei de Desenho Industrial.

124 |_ei de Modelo de Utilidade.
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de patentes de invencao (“realizagdes altamente avangadas em que de ideias

técnicas em que o principio cientifico seja utilizado”).

N&o obstante a existéncia da protecéo, o processo até a obtengéo do registro
se mostra incompativel a determinados produtos com ciclo de vida curto. O
processo de registro de um desenho industrial pode demorar cerca de 2 (dois) anos,
pois depende do exame técnico antes da concessio. Nao ha previsao de obtencao
de liminar por eventual violagao antes do registro. Apenas a patente de modelo de
utilidade n&o exige o exame técnico antes da concessé&o do registro.

2.4 APROPRIAGCAO DE SEGREDOS EMPRESARIAIS

Por uma opg¢do terminoldégica meramente didatica, sem digressdes
académicas acerca do adequado Nomem juris, a expressao “segredos
empresariais” ou “segredos de negdcio” sera utilizada neste texto para se referir a
um conjunto de informagdes técnicas, sigilosas ou confidenciais utilizadas em
quaisquer atividades empresariais, industriais (segredo de industria), comerciais
(segredo de comércio ou trade secret) ou de prestacdo de servicos que lhes
conferem vantagem competitiva. Assim como o conhecimento técnico “know-how”

sera utilizado como sindbnimo de segredo empresarial.

Com o crescente aumento das inovagdes tecnologicas aplicaveis a industria
e aumento das transagbes empresariais, o conhecimento técnico (know-how)
passou a ganhar grande importancia a partir de 1975. Na mesma medida
aumentou-se a percepgao de que a protecdo as informagdes sigilosas era

insuficiente apenas com fundamento no artigo 709 (ato ilegal) do Cdédigo Civil.

As “informagdes técnicas ou de negocios passaram a ser protegidas pela lei
de concorréncia desleal japonesa somente a partir de 1990. Antes disso, 0 segredo
empresarial estava protegido pela teoria da responsabilidade civil contratual.
Apenas sujeitos ligados pelo elo contratual estavam responsabilidades por
violagdes'?5. Nas relagbes extracontratuais, ainda que estivesse claro a ilicitude da

aquisicao ou divulgacao do segredo empresarial, a jurisprudéncia imputava a

125 Tribunal de Justica de Téquio. 5 de setembro de 1966, 464 Hanrei Jihd 34 — “Waukesha”
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responsabilidade apenas a pessoa que tinha o dever contratual na manutencéo do

sigilo'%S,

O precedente Yugen Kaisha Foseco Japan Ltd.’?” ajuda a ilustrar o
tratamento da jurisprudéncia sobre violagdo do segredo empresarial antes da
entrada em vigor da lei especial. Antes de iniciar uma relagao de trabalho, dois
empregados assinaram o contrato contendo clausula especifica de
confidencialidade das informagdes e ndo concorréncia com empregador pelo prazo
de 2 anos apos o término da relagdo. Ambos empregados trabalharam na empresa
por mais de 10 anos e aposentaram-se. Em seguida tornaram-se diretores de uma
nova empresa que fabricava os mesmos produtos e abordavam os mesmos clientes
do ex-empregador. Uma liminar foi concedida para que os 2 ex-empregados
cessassem a fabricagdo e venda dos mesmos produtos do ex-empregador pelo
prazo de 2 anos, conforme clausula firmada no contrato de trabalho. A Corte deixou
implicito que a clausula de confidencialidade so6 teria relevancia se a informacgdes

contivesse “valor econbmico”.

2.4.1 Definicao, Requisitos e formas

A protecdo do segredo empresarial foi expressamente mencionada a partir
de 1990, apds forte pressao internacional para aumento da protecao do direito de
propriedade intelectual. No plano internacional, o tema estava sendo negociado na
Rodada do Uruguai no ambito do GATT, e o Japao tratou de se apressar para
harmonizar sua legislagao interna de acordo com as normativas internacionais. Ao
mesmo tempo, as empresas japonesas ja haviam atingido certo grau de
desenvolvimento autoctone de tecnologia e precisavam de protegdes contra
violacbes aos direitos de propriedade intelectual. O plano interno também
demandava o aumento da protecao, inclusive para exportagao de tecnologia para

os paises em desenvolvimento do sudeste asiatico'28.

126 MATSUO, Kazuko. Recent Amendment to the Unfair Competition Prevention Law for the
Protection of Trade Secret. 9 UCLA Pac. Basin L.J. 78, 103 (1991) p. 100-101.

127 Corte Distrital de Nara. 23 de outubro de 1970. 624 Hanji 78.

128 HEATH, Christopher. The system of unfair competition prevention in Japan. 2005. Max Plant
Institute, p. 110.
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A previséo expressa a protecao ao segredo empresarial foi bem-vinda. Junto
com os demais atos proibidos previstos no artigo 2°, os incisos iv a x, passaram a
regular detalhadamente a protecédo aos segredos empresariais. O paragrafo sexto
do mesmo artigo define o conceito de segredo empresarial para os objetivos da lei

e o artigo 19, §6° prevé as excegdes. A previsao criminal esta prevista no artigo 21.

Para LRCD, a definicao de frade secret tera o significado de informagdes
técnicas ou de negdcios uteis em atividades comerciais, como processo de
fabricagcdo ou meétodo de marketing, desde que sejam mantidos em sigilo e sem

conhecimento do publico'?®.

Pela definicao legal é possivel destacar 3 elementos para que a informacao
goze de protecdo. Primeiro, a informagao deve ser util. Ou seja, deve possuir valor
comercial que Ihe proporcione vantagem competitiva’®®. Segundo, a informagéo
deve ser mantida em sigilo entre um numero limitado de pessoas com acesso a
informacéao e de acesso restrito. Terceiro, a informacao nao pode ser publica. Deve
haver intencdo de manter a informagdo em sigilo, demonstrada por relagbes

contratuais com clausulas expressas contendo a obrigacéo de confidencialidade.

Os incisos descrevem atos considerados desleais por trés formas: (1)

adquirir, (2) usar e (3) divulgar segredos empresariais.

As pessoas envolvidas na regulagao sao (1) primeira pessoa que adquire,
utiliza ou divulga a terceiros e (2) um terceiro que adquire, utiliza ou divulga o

segredo do primeiro adquirente.

2.4.1.1 Aquisigao, uso ou divulgagao direta ou originaria

A caracterizacao de pratica desleal nasce da premissa de que um terceiro

adquiriu o segredo empresarial do titular mediante ato ilicito, tais como, “furto,

129 §5° do Artigo 2° da LRCD define expressamente “trade secret” para finalidade da lei.

130 Tribunal de Justica de Osaka, 26 December 1994, 1553 Hanrei Jihd: Exemplos citados:
informagdes comerciais sobre detalhes econdmicos de uma empresa, relagdo de funcionarios,
relacdo de clientes, membros do sindicato, formagdo dos precos, férmulas ou processo de
fabricagao etc.
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fraude e coagdo ou outro meio impréprio’3'”. Como regra, todo e qualquer uso ou
divulgacado deste segredo estarda contaminado pela ilegalidade originaria da
aquisicdo, ainda que as divulgagdes subsequentes contemplem clausula de
confidencialidade'32.

A aquisicao por outros meios improprios alcanga qualquer meio contrario a
ordem publica ou a moral pois equipara-se a ilicitude e ndo somente atos previstos

nas disposi¢des criminais’33,

O uso do segredo empresarial significa pratica do ato segundo o objetivo
original contido no segredo e que pode ser identificado como tal. Especificamente,
o uso na fabricacio de produtos deve representar as informacdes técnicas sobre o
meétodo de fabricagao e demais informacgdes correlatas para exercicio da atividade.
Relatérios contendo informagdes como pesquisa de mercado e lista de clientes

também estdo abrangidos pela definigcdo de segredo empresarial’34.

A divulgacéo ilicita contempla ndo apenas atos intencionais como a vontade
livre e consciente de divulgar o segredo por qualquer meio, mas também atos nao

intencionais que vazaram por negligéncia grave'3®,

2.4.1.2 Aquisigao, uso ou divulgacao indireta ou derivada

Também comete pratica desleal a pessoa que tem conhecimento ou deveria
ter conhecimento de que a aquisigdo originaria foi impropria e, mesmo assim,

adquire, usa ou divulga o segredo empresarial'3. Essa aquisigdo, uso e divulgagao

31 Inciso iv, §1° do Artigo 2°: ato de adquirir segredo empresarial por furto, fraude, coagdo ou outro
meio improprio (doravante referido como “aquisicdo improépria”) ou ato de usar ou divulgar o segredo
empresarial (incluindo o ato de expor o segredo empresarial confidencialmente para pessoa
especifica — doravante referido como “ato de usar ou divulgar o segredo empresarial”) cuja aquisi¢cao
seja imprdpria. (tradugao livre)

32 |dem 114

133 Chikujo Kaisetsu Fusei Kyoso Boshiho (Lei de Repressdo a Concorréncia Desleal explicada
clausula por clausula) 2015, p. 82.

134 ldem 116, p. 83.

135 |dem 116, p. 84.

136 Inciso iv, §1° do Artigo 2° ato de adquirir, usar ou divulgar um segredo empresarial com
conhecimento ou sem conhecimento por negligéncia grave, de que o segredo havia sido obtido por
meio impréprio.
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carrega consigo o vicio originario e responsabiliza o terceiro que pratica o ato

nessas condicdes.

O adquirente derivado deve adotar certos cuidados no momento da
aquisicao, uso ou divulgacéo para evitar a alegagao de que agiu com culpa grave
e, portanto, teria condigbes de saber que o segredo havia sido obtido de modo

improéprio do verdadeiro titular.

Alguns exemplos retratam essa forma de aquisi¢do derivada. Uma empresa
(adquirente derivada) possui ligagdo com um funcionario (infrator originario) que
trabalha na empresa concorrente e divulga os segredos empresariais dessa ultima.
Ou, um ex-empregado (infrator originario) constitui uma empresa (adquirente
derivada) que passa a produzir o mesmo produto do ex-empregador. Uma empresa
(adquirente derivada) alicia empregado de concorrente (infrator originario) para que

este transmita o segredo empresariais.

2.4.1.3 Proibigado superveniente de uso ou divulgagéao

Diferentemente das hipoteses anteriores, apesar da aquisi¢ao originaria ter
sido obtida por meio impréprio, o adquirente a ignora ou nao teria como ter
conhecimento do vicio originario no momento em que a recebe. Inexiste ilicitude na
conduta do adquirente até o momento em que seja notificado do vicio originario. A
ilicitude incidira se ao tomar ciéncia do vicio originario, ao invés de se abster,

continua utilizando ou divulga o segredo?’.

A proibigao superveniente incide também se o segredo empresarial foi obtido
ignorando o vicio da divulgagédo imprépria e, ao ser notificado do ato improprio de

divulgagéo, ignora o fato e mantém o uso ou divulga a terceiros'3.

Se o0 adquirente ou usuario do segredo empresarial desconhece o vicio de

aquisicao impropria ou divulgagao imprépria ou ndo tem motivos razoaveis de

137 Inciso vi, §1° do Artigo 2°: ato de usar ou divulgar segredo empresarial, apds sua aquisigdo, com
conhecimento ou desconhecendo por negligéncia grave, de que a aquisigdo foi obtida de forma
impropria (traducéo livre)

138 Inciso IX, §1° do Artigo 2° ato de usar ou divulgar o segredo empresarial, subsequente a
aquisicao, com o conhecimento ou sem conhecimento decorrente de negligéncia grave de que
incidia ato de divulgagao imprépria.
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suspeitar da impropriedade, mantera a seu favor a presuncdo de boa-fé, sendo

licita a utilizagao e divulgacgao.

2.4.1.4 Uso ou divulgagao mercenaria ou predatoria

Trata-se da hipotese em que uma pessoa recebe legitimamente o segredo
empresarial pelo titular, mas utiliza ou divulga a terceiros com intengdo de obter
vantagem indevida ou causar danos ao titular'*®. Observando o ato sob a ética do
infrator, tanto a aquisicdo quanto a posse do segredo sao legitimas e s6 se
transforma em ilicita no momento em que surge a intengao de usar ou divulgar com

intuito de causar danos ou obter vantagem indevida.

A vantagem indevida pode ser destinada para si ou para outrem. E, em
relacdo a natureza dos danos, entende-se que podem ser de ordem material ou

moral'49,

Essa pratica desleal pode ser ilustrada pelo empregado que recebe ou
acessa a informacgao confidencial em razdo da sua funcdo, mas em determinado
momento, a divulga a empresa concorrente mediante promessa de pagamento. Ou
ainda, quando uma empresa licencia um determinado know-how a outra empresa,
mas essa Uultima, com intuito de aumentar seus lucros (vantagem indevida)
sublicencia (divulgagao impropria) a terceira empresa contrariando as disposi¢des

contratuais.

2.4.1.5 Aquisigdo mercenaria ou predatoria

Consiste no mesmo ato praticado no paragrafo antecedente, s6 que sob a

otica do adquirente. O adquirente, portanto, tem ciéncia ou deveria ter ciéncia de

139 Inciso vii, §1° do Artigo 2°: ato de usar ou divulgar segredo empresarial, recebido pelo legitimo
titular do segredo empresarial (doravante denominado “titular”) com o intuito de obter vantagem
indevida ou causar danos ao titular (tradugéo livre)

140 ldem 116, p. 85.
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que o segredo envolve uma divulgagao indevida™'. A definicdo do que seria “ato
improprio de divulgacao” envolve a divulgagdo com violagao aos deveres legais do
detentor, divulgagdo sob a promessa de recebimento de vantagem indevida ou
finalidade de causar danos ao titular ou ainda o uso e a divulgagdo do segredo

empresarial adquirido por ato de divulgacao imprdpria.

2.4.1.6 Produgéo de bens a partir do segredo empresarial impropriamente adquirido

O inciso X, finalmente, enfeixa todos os atos previstos nos incisos IV a IX
com a proibicdo da cessdo, entrega, exposicdo com finalidade de cessédo ou
entrega, importagéo, exportagao, fornecimento por linhas de telecomunicagdes de
quaisquer bens produzidos a partir dos segredos empresariais obtidos por meios

improprios segundo os incisos IV a IX.

2.4.1.7 Boa-fé na aquisicdo como excec¢ao a deslealdade

O adquirente do segredo empresarial que ignora ou desconhece 0s vicios
de aquisi¢ao ou ato de divulgagao impropria, desde que a ignorancia nao decorra
de negligéncia grave, sera considerado como adquirente de boa-fé. Essa qualidade
o isentara do cometimento de pratica desleais se usar ou divulgar o segredo

empresarial adquirido™2.

141 Inciso viii, §1° do Artigo 2°: ato de adquirir o segredo empresarial com o conhecimento ou,
desconhecendo por negligéncia grave, de que o ato impréprio de divulgagéo (significa o ato de
divulgar o segredo empresarial referido no inciso precedente com intuito mencionado no mesmo
inciso ou em violagdo ao dever legal de manter em sigilo, doravante descrito como “ato improéprio
de divulgacao”) do segredo empresarial esteve envolvido ou ato impréprio de divulgagao interveio
no segredo empresarial ou ato de usar ou divulgar o segredo empresarial adquirido;

142 Artigo 19, §1° inciso vi, dispde como excecado o “ato de usar ou divulgar o segredo empresarial
legitimamente fornecida pelo titular, no curso de uma transagéo, pela pessoa (limitada a pessoa que
desconhece a existéncia de ato improprio de divulgagcéo do segredo empresarial ou ato improprio
de aquisicdo anterior do segredo empresarial e ou que o desconhecimento ndo decorra de
negligéncia grave) que adquiriu o segredo empresarial.
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Esse tema que merece melhor reflexdo. O fato de se acessar o segredo
empresarial de forma licita e com isso assegurar qualquer isengdo quanto a

utilizagdo ou divulgagcédo nao parece ser a melhor interpretagéo.

A interpretacdo mais adequada seria delimitar os atos de uso e divulgacéo,
ainda que adquiridos de forma legitima, dentro da diligéncia daquele que sabe ter
em sua posse uma informacgao valiosa. Embora ndo exista qualquer delimitacado
legal nesse sentido, uma interpretagdo diferente autorizara irrestritamente e

irresponsavel uso e a divulgagédo subsequentes.

2.4 .2 Clausulas contratuais restritivas

O segredo empresarial pode ser protegido por diversas formas. Uma delas
consiste na estipulagao de clausula de confidencialidade combinada com a clausula
de ndao competicdo. Essa ultima encontra resisténcias quanto a sua aplicabilidade,
pois colide com principios constitucionais do livre exercicio de qualquer trabalho. A
proibicdo de concorréncia de ex-empregados, em ultima analise, restringe a

prestacdo de servigos segundo as habilidades adquiridas no mercado em geral'#3.

No tocante ao principio do livre exercicio de qualquer trabalho, ndo ha na
legislacdo infraconstitucional regulagao especifica expressa. A jurisprudéncia em
geral admite a restricdo desde que haja delimitagao do prazo, objeto e territério. Um
dos primeiros julgamentos sobre o tema ocorreu no distrito de Nara em 1970. O
autor havia desenvolvido um processo de fundicdo de metal que manteve em
segredo em relagdo aos competidores. Com o inevitavel crescimento da empresa,
dois funcionarios foram contratados e mediante contrato de trabalho com clausulas
de n&do competicdo pelo prazo de 2 anos apos o desligamento da empresa, o
meétodo de fabricagdo foi revelado. Anos mais tarde, os 2 funcionarios pediram
demissdo e ato seguinte constituiram uma empresa, passando a concorrer
diretamente com a empresa do autor. O julgamento reconheceu a validade da

clausula de ndo concorréncia pelo prazo de 2 anos, uma vez que o segredo sobre

143 HEATH, Christopher. The system of unfair competition prevention in Japan. 2005. Max Plant
Institute, p. 112.
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o método de fabricagdo extrapolava o conhecimento ordinario das fungoes
exercidas. A decisao ressaltou que embora a clausula de ndo concorréncia, em
principio, seja valida, deve ser observado se houve abuso do empregador sobre os
empregados pela imposi¢cado de clausula de ndo concorréncia de modo a violar a
ordem publica. Tendo em consideragao o alto valor do segredo envolvido, o prazo

de 2 anos de ndo concorréncia foi aceito'#4.

Outro precedente do Tribunal de Toquio, ao admitir restricobes de nao
concorréncia, entendeu ser aplicavel uma indenizagéao devida pelo ex-empregador
ao ex-empregado a quantia mensal de metade do salario para compensar as
dificuldades financeiras advindas da restricdo'®. A contribuicdo do Tribunal de
Osaka também merece citagdo, uma vez que delimita a restricaio de néao

concorréncia exclusivamente para a area de atuagao da antiga fungao'°.

O dever de confidencialidade apds o encerramento do contrato de trabalho
€ considerado valido. Similarmente, clausulas dessa natureza sdo comuns em

contratos de licenga de patentes ou know-how'#.

O impacto de clausulas restritivas seria menor se os empegados tivessem a
cultura de trocar de emprego em larga escala. Dada a natureza da educagao
universitaria japonesa, a prioridade € o treinamento no trabalho em empresas. Sair
de uma grande empresa para entrar em outra pode significar trocar completamente
as fungdes exercidas. No entanto, muitas vezes, o empregado ao deixar o emprego

opta por abrir seu préprio negocio.

Em linhas gerais, pode-se afirmar que as decisdes sobre clausulas restritivas
ou obrigagdes de nao fazer apds o encerramento do contrato devem ser norteadas,
de um lado, pelos principios da livre concorréncia e da liberdade do exercicio de
qualquer natureza e, de outro lado, o direito de protecdo aos segredos

empresariais.

144 Corte Distrital de Nara, 23 de outubro de 1970. 624 Hanrei Jih6 78 — “Clausulas Restritivas”

145 Tokyo District Court, 25 Decembre 1967, p. 520.

146 Hiroshima High Court, 28 August 1957, 10/6 Kéminsh( 366 [1957]

147 ANDERMAN, Steven. The interface between Intellectual Property Rights ans Competition Policy.
Cambridge. 2007, p. 260.
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Alguns pensamentos, portanto, podem ser destacados8.

e A restricdo ndo pode ser imposta se ndo houver um know-how especifico

envolvido.

e O periodo da restricdo deve ser expressamente previsto e deve ser por
periodos curtos, da mesma maneira em que os contratos de licenga preveem

periodos curtos.

e O direito ao livre exercicio ao trabalho pode ser restringido desde que o
empregador realize a devida e justa indenizagdo ao ex-empregado. A
restricdo deve ser limitada uUnica e exclusivamente motivada pela

manutengao do segredo em segredo.

Os procedimentos especiais para realizagdo de audiéncia e justa
indenizacao pelo ressarcimento das perdas e danos experimentados pelo titular

ainda precisam ser melhor desenvolvidos pela jurisprudéncia.

2.5 APROPRIACAO OU USO INDEVIDO DE NOME DE DOMINIO

Com a difusdo da internet, inumeros computadores permanecem
conectados em rede de modo que o0 acesso, transmissdo e recepcao de
informacdes entre computadores ocorre sem que um usuario comum saiba da

complexidade de existente nesse universo.

Uma sequéncia de caracteres denominada “endereco IP” é utilizada para
que haja conexdo entre os computadores na internet. Entretanto, seria
extremamente trabalhoso digitar a complexa cadeia de caracteres que compde o
IP todas as vezes que se fosse acessar uma pagina de internet. Criou-se, portanto,
um substituto denominado “nome de dominio” para tornar a funcionalidade

acessivel aos usuarios.

148 HEATH, Christopher. The system of unfair competition prevention in Japan. 2005. Max Plant
Institute, p. 119.
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Nos Estados Unidos, desde a fase inicial da internet, era possivel registrar
como nome de dominio 0 nome empresarial, uma marca registrada, o nome de
produto ou servigo e outros signos distintivos. Nao demorou a surgirem conflitos
envolvendo uso indevido de nomes de dominio contendo signos distintivos n&o
autorizados. Alguns 6rgaos surgiram para expedir politicas de regulamentacéao e

dar solucao aos conflitos.

Abaixo estao listados alguns 6rgaos de protegcdo ao nome de dominio no

Japao:

e Japan Registry Services Co., Ltd. ("JPRS")'9: este 6rgao é o responsavel

pelos registros e administragdo de nomes de dominio “.jp”

e Japan Network Information Center ("JPNIC")'®0: O JPNIC é agéncia sem
fins lucrativos que administra enderegos IP no Japao como NIR (National
Internet Register) sob a Asia Pacific Network Information Centre
(“APNIC”).

e Japan Domain Names Association ("JDNA")'®': JDNA é uma associagéo
que promove atividade de promocao e desenvolvimento ao nome de

dominio japonés.

O Japao adotou a “Politica Uniforme de Resolucao de Conflito” muito similar
a politica adotada pela International Corporation for Assigned Names and Numbers
“ICANN" nos EUA"52,

O Governo japonés, assim como fizeram os americanos com a "ICANN" em
1999, transferiram a administragcdo dos registros de nomes de dominio para
iniciativa privada (JPRS) em 2002, por entender ser mais adequado aos interesses

comerciais'®3.

149 <https://jprs.co.jp/en/> Acesso em: 20 dez. 2017.

150 <https://www.nic.ad.jp/en/profile/index.html|> Acesso em: 20 dez. 2017.

151 <http://www.jdna.jp/index-e.html> Acesso em: 20 dez. 2017.

152 PORT, Kenneth L. Trademark and Unfair Competition Law and Policy in Japan. Durham: Carolina
Academic Press, 2007, p. 225.

153 BRENT T. Yonehara. A Review of Japan's Protection of Domain Names against Cybersquatting,
43 IDEA 207 (2003), p. 218.
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2.5.1 Regulagéao perante a Lei de Concorréncia Desleal Japonesa

A previsdo do uso ou aquisicdo do nome de dominio como pratica desleal
significou grande reforgo para protegdo para o comércio eletrénico e repressao ao
enriquecimento sem causa pelos infratores. Esses motivos foram expressos no ato
da alteracdo da LRCD em 29 de junho de 2001, quando a lei foi aprovada pelo

Congresso Japonés'®4,

A incluséo foi estrategicamente feita pela LRCD, pois tem maior abrangéncia
em relagao a lei de Marcas, que ndo alcanga marcas nao registraveis. Antes dessa
alteragao, os titulares nao conseguiam obter liminar para abstengdo do uso do
nome de dominio idéntico ou similar as marcas, o que causava sérios problemas

de diluicdo de marca.

O termo “nome de dominio” para finalidade da lei é definido como conjunto
de caracteres, letras, numeros, simbolo ou a combinagao desses que corresponda
a combinagao de numeros, simbolos ou caracteres que identifique um computador

individualmente na internet.%°

As praticas desleais pelo uso de nome de dominio estédo previstas no inciso
xiii, §1° do artigo 2° da LRCD e consistem nos seguintes atos:

Usar, adquirir ou manter o direito de uso de nome de dominio idéntico ou
similar a indicacéo de produtos especificos de outra pessoa com propdsito de obter
vantagem indevida ou causar danos a outrem. O termo “indicagdo de produtos
especificos” representa o género de signos distintivos de outros produtos ou
servicos, marcas, nomes, nomes empresariais ou signos distintivos de

estabelecimento.%®

Os atos de usar ou manter o direito de uso de nome de dominio sugere que
o registro do nome de dominio foi autorizado pelo 6rgéo registrador. O ato de
adquirir significa solicitar o registro, assim como sera equiparado a cesséao,

transferéncia ou licencga de uso.

154 |dem 143, p. 221.
155 Artigo 2°, §7° da LRCD.
156 Artigo 2°, inciso XlIl da LRCD
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Em que pese o termo “indicacées de produtos” ser similar ao adotado no
inciso i, vale destacar que nesta previsao, as indicacbes ndo necessariamente
devem ser notoriamente conhecidas, basta que o uso seja similar ou idéntico a

quaisquer indicagdes de produtos do titular.

Por outro lado, a lei exige que o infrator tenha o intuito de causar danos ou
obter vantagem indevida. A jurisprudéncia ja reconheceu a presungao de obtengéo

de vantagem indevida na aquisigdo de varios registros de nome de dominios'®’.

Existem julgados reconhecendo que o uso do dominio “.com” antecedido de
caracteres de uma indicagado famosa ou notoriamente conhecidas podem causar

confusio e, portanto, caracterizam violagdo aos interesses empresariais.'%®

O leading case’® envolvendo apropriagdo indevida de nome de dominio foi
o precedente Kabushiki Kaisha JACCS Co. Ltd vs Yugen Kaisha Nihonkai
Pakuto'®. O autor, notoriamente conhecido como operadora de cartbes de crédito
e titular da marca “JACCS”, processou o réu, fabricante de assentos sanitarios e
distribuidor de telefone celulares, alegando que o registro de dominio “jaccs.co.jp”
tinha clara inteng&o de apropriagao indevida designagao de origem do autor. A corte
distrital de Toyama julgou procedente a agao por entender que o fato de usar letras
minusculas ou maiusculas é irrelevante ao usuario comum de internet. O Tribunal

de Justica de Nagoya confirmou a decisao de primeira instancia.

A corte entendeu que o uso do nome de dominio "jaccs.co.jp" poderia induzir
alguns usuarios a acreditar que o site pertencia ao autor como uma filial ou empresa

do grupo. O réu estava, portanto, apropriando-se da designagdo de origem da

157 Corte Distrital de Toquio. 13 de setembro de 2007 — “Dentsu” nome de dominio.

158 Tribunal de Tokyo. 26 de setembro de 2007 — “E-zai.com”

159 The first case brought in a Japanese court dealing with cybersquatting was Kabushiki Kaisha
JACCS Co., Ltd. v. Yugen Kaisha Nihonkai Pakuto. In Jaccs, the Plaintiff, a well-known Japanese
credit card company and owner of the "JACCS" trademark, sued the defendant, a portable toilet
manufacturer, cellular phone distributor, and owner of the "jaccs.co.jp" domain name. JACCS alleged
that the "JACCS" name was famous in Japan and that Nihonkai Pakuto's registration of the
"jaccs.co.jp" name represented a misappellation of source under the UCPL. The district court held
that the defendant's use of the "jaccs.co.jp" name was a violation of the UCPL.49 The court
extensively noted that the defendant's attempt to distinguish "JACCS" and "jaccs.co.jp" between the
lower case and upper case spellings was immaterial, because a typical Internet user would
nonetheless be confused. Idem 143, p. 226.

160 K.K. JACCS v. YK. Nihonkai Pakuto, Toyama Dist. Ct. (Dec. 12, 2000). Op. Idem 143, p. 226.
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marca "JACCS". Além disso, comprovou-se que o réu havia tentado vender o nome

de dominio ao autor, caracterizando a ma-fé no registro.

Apesar da simplicidade do texto, o dispositivo legal é considerado eficiente

e uma importante ferramenta para prote¢cao aos nomes de dominio.

2.6 APROPRIACAO POR AGENTE OU REPRESENTANTE

O primeiro registro sobre tentativa de se incluir protegcdo proveniente da
relacao entre titular e um representante foi na Convencéo de Haia em 1925. O tema
surgiu novamente em 1934, na Revisao de London, mas foi combatido pelo Japéo,
evidenciando que a pratica era comum''. Na Revisdo de Lisboa de 1958, o artigo
Bserties da CUP 152foi inserido para prever a protegéo contra apropriagao indevida de
uma marca pelo representante comercial ou mandatario. Ainda assim, o Japao
insistiu para que houvesse um texto expresso prevendo o direito de justificativa do

representante.

Segundo Ladas, a protegdo se estende também para marcas similares a
marca do representante ou agente que possam causar confusdo e para paises
onde o representante ou agente tenham atuagao empresarial’®3. No entanto, nédo
se considera uma pratica desleal se um representante registrar uma marca, desde
nao seja notdria, para produtos ou servigos diversos do objeto da representagao e
gque nao possam causar confusdo ou associacdo aos produtos ou servigos do

titular.

81 HEATH, Christopher. The system of unfair competition prevention in Japan. 2005. Max Plant
Institute, p. 153.

62 Artigo 6 Septies 1) Se um agente ou representante do titular de uma marca num dos paises da
Unido pedir, sem autorizagao deste titular, o registro dessa marca em seu préprio nome, num ou em
varios paises, o titular tera o direito de se opor ao pedido de registro ou de requerer o cancelamento
ou, se a lei do pais o permitir, a transferéncia a seu favor do referido registro, a menos que esse
agente ou requerente justifique o seu procedimento. 2) O titular da marca tera o direito de, com as
reservas do subparagrafo 1, se opor ao uso da marca pelo seu agente ou representante, se ndo
tiver autorizado esse uso.

163 | ADAS, Stephen. Patents, Trademarks and Related Rights. Cambridge: Harvard University
Press, 1975, p. 1265.
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O titular pode se defender tanto pela lei de represséo a concorréncia desleal
para suspensao do uso da marca, quanto pela marcaria para oposi¢cao ou

cancelamento do registro da marca.

2.6.1 Apropriacao por abuso de confianca

Esse inciso foi incluido em 1975 em harmonizagdo ao artigo 6%¢Ptes da
Convencao de Paris e objetivou fortalecer a protegao internacional dos titulares das

marcas'®4.

Muitas vezes, a relac&o entre o titular de uma marca e o representante ou
agente é regulada por um contrato formal, onde estarao definidas as regras sobre
o direito de exploragao do uso. No entanto, podem ocorrer situagdes em que nao
exista um contrato formal ou, ainda que exista, seja inadequado ou omisso. Sera

nessas situagdes em que o titular se valera das regras legais.

Dentro da LRCD a protecao contra apropriagao indevida pelo representante
ou agente esta prevista no inciso xiii, §1° do artigo 2° da LRCD"%. O dispositivo
protege a situacgao entre o titular da marca e seu representante em relagao ao uso
similar ou idéntico da marca do titular ou sujeito que tenha direito equivalente ao

titular.

O direito do titular em requerer o cancelamento ou oposig¢ao do registro da

marca esta previsto na Lei de Marcas, respectivamente, nos artigos 53 e 15 da LM.

Os requisitos para enquadramento neste inciso sao: (i) ser agente ou

representante de um titular de uma marca; (ii) ativar-se em um pais membro da

164 TSUKARA, Hideo. Lei de Repressdo a Concorréncia Desleal artigo por artigo. Ed. Shojihomu.
2016, p. 125.

165 Uso por agente ou representante, sem motivo legitimo ou autorizagdo do titular (pessoa que
tenha o direito de exploragéo sobre a marca registrada, doravante denominado simplesmente "titular
do direito") em um pais membro da Convencao de Paris, membro da OMC, signatario de tratado
internacional de prote¢cdo a marca ou agente ou representante, em até um ano anterior a data de tal
ato, de uma marca idéntica ou semelhante ao produto ou servigos do titular do direito, em relagao
ao produto ou servigos idéntico ou semelhante ao produto ou servigos pertencente ao titular do
direito ou cesséo, entregar, demonstracdo com intuito de ceder ou entregar, importar, exportar ou
fornecer através de linha de telecomunicagdes produtos idénticos ou similares ao produto do titular
ou fornecer servigos idénticos ou similares ao servigos do titular.
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CUP, OMC ou tratado internacional de protecado a marca; (iv) uso sem autorizagao

do titular da marca idéntica ou similar; (v) limite temporal de 1 ano.

Os sujeitos tutelados pela regra sdo os agentes ou representantes. Nao
obstante tenham essa denominacao, a melhor interpretacéo € a de que o agente
ou representante tenha uma relagcdo especifica com o titular, uma relacdo de
confianga com o titular'®. Essa é a interpretacdo da BIRP exposta na Revisdo de
Estocolmo: “In view of the purpose of the provision the above wording will probably
not be interpreted in a narrow legal sense, so that the provision will also be applied
to those who have acted as distributors of goods bearing the mark and who have
applied for registration of that mark in their own name.”'®” Dai o termo sugerido ser

apropriacao por abuso de confianga.

O titular da marca que nao exercer seu direito de oposi¢cao ao uso indevido
contra o representante ou agente no prazo de 1 ano n&o podera mais fundamentar
seu pedido de oposicao pelo inciso xvi. A previsdao do limite temporal, embora
represente um cerceamento ao direito do titular, esta autorizada pela CUP no item

3, do artigo 6 septies.

2.6.2 Marcas estrangeiras notérias registradas pelos nacionais e interesses
nacionais

As autoridades japonesas tinham conhecimento do problema instalado pelos
pedidos de registro no territério japonés de marcas estrangeiras por ocasido da
Revisao da Conferéncia de London em 1934.

Alguns casos nacionais repercutiram negativamente no plano internacional:

O caso da marca “Technos” o titular da marca registrada no Japao
conseguiu impedir a importagdo de relégios originais desta marca'®. Em outro

conhecido caso a marca Alema “BBS"'%° foi registrada no Jap&o por uma pessoa

1866 HEATH, Christopher. The system of unfair competition prevention in Japan. 2005. Max Plant
Institute, p. 155.

167 BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. “Guide to the application of the Paris Convention for
the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967. BIRPI (1969). Edicéo de 2007.
188 Tribunal de Justica de Toquio, 22 December 1981, 13-2 Mutaish( 696 [1981] — “Technos”

169 Nagoya District Court, 25 March 1988, 678 Hanrei Times [1988] — “BBS”
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que por este motivo se tornou o importador e distribuidor com direito de
exclusividade. Outro caso ocorreu com o registro da marca “Popeye” em referéncia
ao marinheiro com tatuagem de um &ancora no brago. O pedido de registro foi
deferido sem qualquer relagdo com o verdadeiro criador do personagem e titular
dos direitos autorais do personagem. Ao contrario dos argumentos da decisao, era
razoavelmente visivel que o requerente estava explorando a fama do personagem

“Popeye”'’0.

Embora esse fendmeno n&o seja exclusivo do Japao, muitos paises afirmam
inexistir razdo especial de concessao de protecao especial aos requerentes
estrangeiros contra nacionais. Esse posicionamento esta lastreado no pensamento
de que o direito da propriedade intelectual causa um efeito secundario de reforcar

a hegemonia dos paises industrializados'"".
A protecédo contra o uso de marca registrada por terceiros pode ser obtida:

(i) Se o uso causar confusao

(ii) O uso pode ser proibido se o registro foi obtido por ma-fé

(iif) O uso pode ser proibido se o registro foi obtido mediante violagdo de
confianca

(iv) Se o uso e registro impedem o comércio internacional

O ato de registrar uma marca passivel de causar confusdo com marca
notoriamente conhecida estrangeira possui protecdo na Lei de Marcas. Excecéao
feita ao primeiro registrante que construir seu proprio goodwill. Em outras palavras,
se o registrante simplesmente registrou a marca e vendeu os produtos ou servigos
do verdadeiro titular o direito de prioridade de registro sera concedido ao verdadeiro
titular estrangeiro. Se uma marca for registrada por um terceiro, mas notoriamente
conhecido entre os consumidores como sendo de origem importada, também sera

possivel solicitar o cancelamento da marca.

Na pratica corrente sera muito dificil ter reconhecido perante o judiciario que

o registro foi obtido por ma-fé, ainda que existam evidéncias a respeito. No entanto,

170 Suprema Corte, 20 June 1990, 25 IIC 118 [1994] — “Popeye Scarves III”
171 GANA, R., Prospects for developing Countries under the TRIPS Agreement, 29 Vanderbilt Journal
of Transnational Law, 735 [1996]
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algumas dessas evidéncias sao particularmente importantes demonstragao da ma-
fé. Quanto maior a notoriedade da marca no exterior e semelhanga entre o registro
e a marca estrangeira, maiores serdo as chances de uma deciséo protetiva
favoravel. Outros fatores como inexisténcia de efetiva utilizacdo da marca pelo
titular doméstico ou formagao do goodwill utilizando a marca aplicada ao produto
importado idéntica ou similar a marca sera possivel também requerer o

cancelamento do registro.

De outro lado, a ma-fé pode ser afastada se o titular doméstico comercializar
produtos ou servigos diferentes do titular estrangeiro. A protecdo nao incide se a
marca registrada estiver associada ao titular nacional pelo publico em geral, ainda
que registrado por ma-fé.

A lei de marcas nao prevé a possibilidade de cancelamento do registro com
fundamento na ma-fé. Existem inumeros julgados de pirataria em que os tribunais
reconheceram a protecdo com fundamento na prova de confusdo quanto a origem

ou indicagao geografica.

O artigo 6%¢Pes da Convengdo de Paris exemplifica a modalidade de
proibicao de registro marcas por violagao de confianga. A lei japonesa estende a
proibicdo também para marcas similares e com algumas limitagcbes alcanga

produtos e servicos idénticos e similares.

O cancelamento de uma marca ainda podera ser levado a efeito na hipotese
de néo utilizagcdo da marca pelo prazo de 3 (trés) anos e pode ser requerido por

qualquer pessoa, nos termos do art. 50, §1° da LM.

2.7 DEPRECIAGCAO AOS NEGOCIOS ALHEIOS

2.7.1 Introducao

A indevida interferéncia em negdcios de um concorrente constitui a segunda
maior categoria de praticas desleais. Diferentemente dos atos de apropriagao
indevida, essa pratica tem o objetivo primario de prejudicar a reputagéo ou negécios

de um concorrente, eis que indiretamente pode favorecer o proprio negécio do autor
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da infragdo. Uma das formas depreciagao € a divulgagcao de uma informacéo falsa
ao publico. Nao obstante o alvo da falsa divulgagao seja o concorrente, o publico
em geral também é atingido, uma vez que a falsa informac&o interfere na escolha
informada do consumidor. Nenhum competidor possui o direito a clientela, mas o
mercado deve assegurar condigdes livres e informagdes corretas de produtos e

servicos existentes.

Como foi observado para os casos envolvendo apropriacdo indevida por
confusdo, a definicdo de relacdo de concorréncia foi ampliada para melhor
adequacgao da protegdo. Na hipétese de denegrir a reputagao alheia um fenébmeno
relativamente recente tem ocorrido. Trata-se do surgimento de grupos ativistas
como de protecao ao meio ambiente, direitos humanos, protecdo aos animais etc.,
sem qualquer relacdo empresarial e que certamente podem disseminar

informacdes danosas contra qualquer empresa ou pessoa.

A liberdade de expressdo, assim como questionamentos adequados sobre
atividades danosas ao mercado, meio ambiente, direitos humanos etc. sao licitas e
desejaveis, pois elevam o nivel de informagao ao publico em geral, pressionando
melhores condi¢gdes de competicdo. Entretanto, a liberdade e questionamentos
exercidos de modo abusivo ou até mesmo ilegalmente, como disseminagédo de

falsas informacgdes causarao enorme prejuizo a empresa atingida.

Identificar os atos que impedem a competicao leal pela interferéncia danosa
as atividades empresariais por outros meios também devem ser protegidos.
Exemplos incluem interferéncia em dispositivos criados para o acesso de clientes
em atividades de distribuicdo do conteudo digital, atingir fisicamente negécio do
concorrente ou abusar do poder de publicidade. Existe uma multiplicidade de atos

e interesses envolvidos que dificultam ainda mais o enquadramento legal.

2.7.2 Desenvolvimento Internacional

O primeiro registro do instituto foi introduzido pela Convengao de Paris na

revisdo de Haia em 1925 ao proibir “alegacdes falsas, no exercicio do comeércio,
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suscetiveis de desacreditar o produto de um concorrente”’’2. Na Revisdo de
London de 1934 a previsdo foi ampliada para abarcar atividades comerciais em
geral. Finalmente, a atual redacdo da Convencédo de Paris reprime o ato de
disseminar “falsas alegagdes no exercicio do comércio, suscetiveis de desacreditar
o estabelecimento, os produtos e a atividade industrial ou comercial de um
concorrente””3. O mero fato de desacreditar um concorrente por falsas alegagdes
sobre produto, servigo ou estabelecimento, mesmo sem intengdo de causar danos

é suficiente para caracterizacio de pratica desleal.

Foi deixada para a legislagdo nacional ou jurisprudéncia de cada pais a
decisdo de se incluir, e sob quais circunstancias, as alegagdes depreciativas que

podem constituir uma pratica desleal'’4.

A redacao da Convencgao de Paris contém algumas limitagdes. A primeira
delas se refere a necessidade da relagdo de competitiva. Como ja mencionado,
podem ocorrer outras formas de depreciar a reputacdo de uma empresa sem
necessariamente estar em concorréncia. A segunda limitagcdo se refere ao ato
“falsas alegag¢des”. Uma alegacgao verdadeira, mas ndo completamente verdadeira,

pode causar danos. A terceiro, ndo ha previsao sobre publicidade comparativa.

2.7.3 Atos prejudiciais a reputagcédo dos negocios alheios

A repressao ao ato de denegrir um concorrente foi prevista desde a
promulgagao de LRCD em 1934. Na revisao de 1938, em cumprimento a Revisao
de Londres, ampliou-se o escopo legislativo para incluir como objeto de protegao
nao so6 os produtos, mas também o estabelecimento de um concorrente e

atividades comerciais e industriais. A atual redag&o do inciso XV, §1° do Art. 2°

172 Inciso ii, §3° do Artigo 10 bis da Convengéao de Paris de 1925.

73 Inciso ii, §3° do Artigo 10 bis da Convengéao de Paris atual.

174 BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. “Guide to the application of the Paris Convention
for the Protection of Industrial Property as revided at Stockholm in 1967. BIRPI (1969). Edi¢ao de
2007, p. 145.
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dispbe: “ato de divulgar ou fazer circular fatos falsos danosos a reputagdo dos

negdcios de outrem em uma relagéo de concorréncia™’®,

A reputacao ou credibilidade constitui um importante ativo de uma empresa,
em especial em uma sociedade como o Japao que valoriza relagbes de longo
prazo. O objetivo da lei, portanto, € assegurar esse ativo conquistado contra

injustas e falsas alegagdes de concorrentes'’®.

O termo “relacdo de concorréncia” foi introduzido somente na revisdo de
1950. Antes dessa alteragao, o requerente deveria demonstrar que o réu havia
intencdo de praticar concorréncia desleal. O termo foi incluido com propdsito de
limitar a aplicagcdo da lei. O requisito da relagdo de concorréncia deve ser
interpretado de forma ampla, ou seja, basta que haja compartilhamento da mesma

clientela'’” ou potenciais clientes.

Fora da limitagdo da relagdo concorrencial, o prejudicado devera acionar o

responsavel por meio da teoria dos atos ilicitos.

A lei faz expressa referéncia a “fatos falsos”. A alegacgao proferida deve estar
relacionada a fatos. Declaragdes indiretas que contenham fatos falsos capazes de
atingir a reputacgao do concorrente, desde que o concorrente possa ser identificado

ou identificavel serao admitidos.

Entende-se que o ato danoso esta consumado no momento em que o
terceiro tomar conhecimento do fato inveridico noticiado pelo infrator. O énus da

prova € do autor em demonstrar que a alegagao do réu € inveridica.

2.7.3.1 Agbes baseadas no Cdédigo Civil

Fora do escopo da lei de repressao a concorréncia desleal, restara ao autor
fundamentar sua acédo na teoria geral do ato ilicito. Importa ressaltar que o

entendimento da jurisprudéncia € de nao reconhecer o direito de propriedade sobre

175 Inciso XV, §1° do artigo 2° da LRCD.

176 TSUKARA, Hideo. Lei de Repressdo a concorréncia desleal artigo por artigo. Ed. Shojihomu.
2016, p. 123.

177 |dem 175, p. 123.
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empresas e por isso também nao reconhecem a possibilidade de concessao de

liminares. Cabera ao autor somente o direito a reparagao de danos.

Nas hipéteses em que as alegagdes séo direcionadas a pessoa fisica, como
diretores, fundadores e conselheiros, relacionada com as atividades
desempenhadas na sociedade empresaria, sera reconhecido o direito a reparacao

de danos com fundamento no ato ilicito78.

2.7.3.2 Propagandas comparativas

Comparacgdes entre produtos e servigos sao benéficas aos consumidores em
geral, haja vista que permite que fagam uma escolha informada. Uma vez que a
escolha informada é identificada como meio pelo qual se realiza a competicéo,

presume-se sua legalidade.

Propagandas comparativas podem estimular a competicdo entre os
fornecedores de produtos e servigos, privilegiando o consumidor. No entanto,
alguns requisitos devem ser observados para que sua esséncia seja mantida e ndo
gere confusdes, abusos ou prejudique a reputagdo do concorrente, produtos e
servicos. A comparacdo deve ser leal, baseadas em fatos que possam ser

comprovados.

A comparacgao de produtos, servigos, empresas etc. estdo reguladas por 3
leis no Japao: lei de marcas, lei anticorrupcéo e lei de repressdo a concorréncia
desleal, embora as duas primeiras legisla¢gdes ndo sejam muito utilizadas para essa

finalidade.

Antes da década de 90, era incomum assistir a propagandas comparativas
talvez pelo fato do dominio da empresa de publicidade deter as contas das maiores
empresas desestimulassem campanhas publicitarias comparativas. Este quadro se
alterou ap6s uma propaganda langada pela Pepsi fazer expressa e clara referéncia

a Coca-Cola em 1991. A propaganda mostrava um artista tocando uma musica

178 Corte Distrital de Téquio. 29 de junho de 1976. 817 Hanreu Jihé 23 — “Mark Lester”. O réu
indiretamente afirmou que o Sr. Lester teria violado a clausula de exclusividade de um determinado
contrato. Essa alegacéo foi considerada como prejudicial a reputacéo do Sr. Lester.
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animada em um conserto musical. Quando um fa oferece um copo de Coca-Cola,
a musica imediatamente é trocada para um tom sentimental. O fa, percebendo a
situacdo, troca o copo de coca por um copo de Pepsi e a musica volta a ser
animada. Apds protestos da Coca a propaganda foi retirada do ar.

O Art. 4° da Lei Antitruste proibe o uso de “indicacdes que confundam os
consumidores quanto a qualidade, pre¢o ou outras qualidades essenciais de
produtos e servigos”. A publicidade comparativa por si s6 nao recai nesta proibicéo,
mas comparagdes incompletas, distorcidas ou depreciar injustamente produtos
concorrentes serdo proibidos, segundo parecer expedido pelo Fair Trade

Commission (“FTC”) — 6rgdo de defesa da concorréncia japonés.

O conteudo da publicidade comparativa deve se estar baseado em fatos que
possam ser objetivamente comprovados ou deve estar explicito na publicidade que
se trata de uma opinido subjetiva. Os fatos devem ser corretamente descritos e sem

omissdes quanto as circunstancias existentes na comparagao'’°.

A proibicdo incidira se a comparacgao distorcer fatos, omitir informacdes
relevantes a respeito das caracteristicas comparadas ou depreciar

injustificadamente o concorrente ou produtos e servigos de concorrentes.

Em 1997, o FTC néo recebeu a reclamacao da Volkswagen contra Ford
sobre uma publicidade em que uma miniatura do veiculo Golf aparece como se
fosse uma bola de golfe e com a frase: “Nao é estranho que o sub-compacto seja
mais caro no Japao do que na Europa?” A publicidade nao fazia referéncia direta
ao concorrente Ford, mas a mensagem implicita era demonstrar que a Ford tinha

veiculos mais baratos.

Em outro caso, um importador de perfumes fez publicidade com a afirmacéao
“se vocé gosta do perfume Chanel n® 5, vocé vai amar o Cing n° 5”. A publicidade
foi suspensa baseada na Lei de Marcas por causar confusdo quanto a
procedéncia'®, mas, se fosse aplicado os principios da publicidade comparativa,

possivelmente também seria considerada ilegal, pois a comparagao nao € passivel

179 Hikaku Koékoku ni Kan suru keihin hy6ji hd no kangaekata (parecer da Comissao de Defesa da
Concorréncia sobre publicidade comparativa) em 12 de abril de 1987.
180 Corte Distrital de Tokyo. 24 de margo de 1993 |IC 566
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de comprovagao “de que as pessoas que gostam do Chanel 5 também irdo gostar
do Cing 5.

A lei de marcas proibe a utilizagdo nao autorizada de marcas registradas de
produtos ou servigos similares (Art. 37 da LM). No caso citado na marca “Chanel n°
5”, a infracdo foi facilmente detectada porque a marca era famosa entre os
consumidores quanto a sua origem e a outra marca similar “Cinq 5" gerava

confusdo no mercado.

A regra geral estabelecida pela lei de marcas é permitir a propaganda
comparativa desde que nao haja confusdo quanto a procedéncia. No entanto, a
utilizacdo similar de marca alheia, sem causar confusdo, mas que possa causar

violagdo a reputacdo sera proibida’®’.

A propaganda comparativa tem como finalidade aumentar e promover as
vendas de certo produto enfatizando as diferencas de qualidade, preco etc. Se a
propaganda comparativa ndo cumprir os requisitos do FTC (ja relacionados),
causando prejuizo a reputagdo de concorrente'®?, ficara caracterizada a pratica

desleal.

2.7.4 Invalidagédo de medidas tecnoldgicas restritivas

Alguns atos depreciativos nado necessariamente sao cometidos por
concorrentes. Organizagbes protetoras do meio ambiente, consumidores, animais
etc. podem expedir manifestagbes prejudiciais a empresas em geral. Os atos e
manifestagdes exaradas por esses organismos ficam fora da incidéncia da LRCD.

Da mesma maneira, a comercializagao de dispositivos que anulam os efeitos
de mecanismos de acesso ao conteudo ou restricdo de copias néao
necessariamente sao atos praticados por concorrentes. Um empresario que,

ilegalmente desenvolve e vende dispositivos que neutralizam os bloqueios de

81 DOHI, K. Eigyo hib6 koi toshite no kenri songai keikoku (infrigement claims as slander). Citado
por HEATH, Christopher. The System of Unfair Competition Prevention in Japan. London: Max
Planck Institute for Foreign and International Patent. Copyright and Competition Law: Kluwer Law
International, 2005, p. 198.

82 Inciso XV, §1° do artigo 2° da LRCD.
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copias de conteudos digitais nem sempre sdo empresarios do mesmo ramo de
atuacao. Pode-se dizer que quanto mais o dispositivo se mostrar eficaz, maior sera
0 sucesso das comercializagado e maior sera o prejuizo do titular. Essa conduta ndo
se enquadra como ato de apropriacdo indevida, eis que o desenvolvedor ou
distribuidor do dispositivo pretende neutralizar o dispositivo de restricdo e nao se

apropriar dele.

No plano internacional, muitos paises adotaram a recomendagao constante
no artigo 11 do tratado de direitos autorais da OMPI de 1996, que exige das partes

contratantes:

Providenciar a protecdo legal adequada e efetivo meios legais contra
neutralizacdo de medidas tecnolégicas que s&o utilizadas pelos autores
relacionadas ao exercicio de seus direitos previstos na Convengao de
Berna e que restringem atos, em relacdo a suas obras, que ndo sao
autorizadas pelos autores ou permitidos por lei.

Em 1999, o Japao promoveu trés alteragdes legislativas de protegdo de

informacgdes criptografadas de acessos nao autorizados.

(i) Em agosto de 1999 foi promulgada a lei de prevengdo ao acesso n&o
autorizado'®. O objetivo foi tornar tipica a conduta da pessoa que tenta acessar
uma informacgao criptografada pela internet; a conduta de utilizar o nome de
terceiros para acessar computares, redes ou servidores ou uso de nome ficticio
para o acesso. Nao é requisito que a tentativa de invasdo seja praticada por um
profissional ou com finalidade comercial. Esta lei esclarece ainda que apesar do
objetivo ser a protecdo do comércio eletrbnico, contempla as condutas como

apropriacao indevida de informacgdes confidenciais.

(i) Em junho de 1999, incorporou-se na lei de direitos autorais previsoes
criminais pela pratica da venda ou locacéo de dispositivos que contenham fungao
neutralizadora de mecanismos anticopia'®. A tipicidade exige que a conduta seja
praticada por profissional, produtores ou estabelecimentos que alugam dispositivos

com proposito de neutralizar os mecanismos anticopia.

183 Fusei access koi no kinshi té ni kan suru horitsu. Lei de 13 de agosto de 1999.
184 | ei n° 77/99 de 15 de junho de 1999.
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(i)  Finalmente, a LRCD'® foi alterada para incorporar proibigao de distribuigdo
de dispositivos capazes de neutralizar mecanismos de anticopia ou mecanismos
que anulem a restricdo do acesso autorizado. Diferentemente da lei de direitos

autorais, a sancao é civel e nio criminal.

Com a evolugao da tecnologia, conteudos com filmes, musicas, programas
de computadores, livros etc. estdo sendo disponibilizados pela internet, como as
conhecidas plataformas da Netflix (filmes) e Spotify (musicas). Escolher um filme
ou um livro, encontrar a musica preferida ou adquirir um programa de computador
sdo tarefas realizaveis a partir das assinaturas das plataformas. O acesso é
disponibilizado apenas aos seus assinantes e cépias desses programas, livros,
filmes e musicas ndo sdo permitidos. As medidas restritivas tecnologicas séo
desenvolvidas para evitar que pessoas que nao autorizadas acessem o conteudo

ou realizem copias nao autorizadas.

A lei se encarregou de definir o conceito legal de medidas restritivas
tecnoldgicas', que genericamente podem ser definidas como medidas de
restricdo a visualizagdo de imagens, escuta de som, execugdo de programas ou
gravagao de imagens sons e programas. S&o dispositivos desenvolvidos para
restringir o acesso de qualquer pessoa ou impedir a copia ndo autorizada do
conteudo. A pratica desleal consiste exatamente no ato de invalidar esses
dispositivos e abrir caminho para o acesso sem a devida contraprestacédo ou obter

uma copia nao autorizada.

Os incisos xi e xii do art. 2° da LRCD regulam as praticas desleais sobre os
atos de neutralizacido de dispositivos anticopia ou acesso autorizado. O inciso xi

regula as violagdes a criptografia de modo geral. No inciso xii estdo os atos em que

185 |_ei n® 33/99 de 23 de abril de 1999.

186 Artigo 2°, §7° da LRCD: “medidas restritivas tecnolégicas” nesta lei significam as medidas de
restricdo a visualizagdo de imagens, escuta de som, execugcdo de programas ou gravagdo de
imagem, som e programa por meios eletromagnéticos (ou seja, método eletrénico ou magnético ou
outro método que nao perceptivel pelo ser humano), por meio de gravagcao em midia de dados ou
transmissao de sinais, juntamente com imagens, sons ou programas de computador, aos quais um
aparelho audiovisual ou similar (ou seja, o aparelho usado para visualizar imagens, sons ou
programas de computador - doravante referidos como "um aparelho audiovisual ou semelhante")
podem ser percebidos ou um método de conversao de imagens, sons ou programas de computador
em midia de dados, transmissao dados seguida da conversdao de maneira que um aparelho
audiovisual ou similar realize a conversao.
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a invalidagao incide sobre a criptografia para acessos autorizadas, por exemplo,

canais de televisdo transmitidos por satélite ou a cabo.

Essa protecdo € limitada aos dispositivos utilizados comercialmente. O
objeto da protegao recai sobre dispositivos de uso comercial. Todavia, ndo é
necessario que a invalidagdo seja feita com propédsito comercial, produgao em

escala ou com finalidade lucrativa'®’.

Apesar de inexistir qualquer relacdo competitiva entre o titular do material
transmitido e a pessoa que produz ou comercializa o dispositivo de anulacao, a
pessoa atingida pelo ato podera requerer medida liminar e reparagao por perdas e
danos, de acordo com art. 4 e presuncao de danos nos termos do art. 5.

A lei de direitos autorais possui uma disposicdo similar que reprime a

fabricacdo ou comercializagcdo dos dispositivos que invalidam medidas restritivas.

2.8 INDICAGOES ENGANOSAS

2.8.1 Direito Internacional

Tratar-se-a aqui sobre os atos que causam confusdo no mercado sem a
necessidade de ser praticada em detrimento de um interesse empresarial. O tipo
de confus&o gerada atinge o mercado como um todo, pela utilizagdo ou divulgagéo
de indicacgbes falsas na tentativa de elevar a posi¢cdo concorrencial de produtos,
servicos ou estabelecimento. A intengdo é transmitir a imagem de que seus
produtos, servigcos ou estabelecimentos sdao melhores em relagdo aos existentes
no mercado, afirmando falsamente qualidades, quantidade, indicagbes de origem
etc.

187 HEATH, Christopher. The system of unfair competition prevention in Japan. 2005. Max Plant
Institute, p. 196.
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A Convencao de Paris coibe a utilizacado de falsa indicacdo de procedéncia
do produto ou identidade do produtor, fabricante ou comerciante'®. O paragrafo 2°
do art. 108 da Convencéo de Paris indica claramente que a protecgao ¢ dirigida ao
fabricante, comerciante ou estabelecimento. O publico em geral & protegido contra
utilizacdo de indicagcbes que o induzem em erro quanto natureza, processo de
fabricagdo, quantidade, caracteristicas etc.’®. Em algumas situagdes especiais,
fabricantes e comerciantes poderdo se valer do uso coletivo de uma determinada

regido especifica, conhecida como indicagao geografica.

O Acordo de Madrid relativo a Repressao das Falsas Indicacbes de
Procedéncia de 1981 passou a regular o tema. O Jap&o ratificou o Acordo de Madri
em cumprimento a exigéncia das forgas aliadas por ocasiao do Tratado de Paz de
Sao Francisco. O acordo proibe o uso de qualquer indicagcdo de natureza
publicitaria relacionada a venda ou oferta do produto capaz de induzir o publico em

erro quanto a procedéncia de origem'®'.

2.8.2 Indicag¢des enganosas na LRCD

Esta disposi¢cao define como pratica desleal o ato de utilizar em produtos,
servigos, publicidades, documentos comerciais ou correspondéncias contendo
falsa indicagdo ou indicagcdo capaz de induzir em erro sobre a procedéncia,

qualidade, quantidade, conteudo, processo de fabricagcdo de produtos ou servigos,

188 Artigo 10, §1° da Convencéo de Paris: “As disposi¢cdes do artigo precedente serdo aplicaveis em
caso de utilizacao direta ou indireta de uma falsa indicagdo relativa a procedéncia do produto ou a
identidade do produtor, fabricante ou comerciante.”

89 Artigo 10, §1° da Convengédo de Paris: “Serd, em qualquer caso reconhecido como parte
interessada, quer seja pessoa fisica ou juridica, o produtor, fabricante ou comerciante empenhado
na producao, fabricagdo ou comércio desse produto e estabelecido quer na localidade falsamente
indicada como lugar de procedéncia, quer na regido em que essa localidade estiver situada, quer
no pais falsamente indicado ou no pais em que se fizer uso da falsa indicagao de procedéncia.”

90 Artigo 10 bis, §3°: As indicagbes ou alegagdes cuja utilizagdo no exercicio do comércio seja
suscetivel de induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de fabricagdo, caracteristicas,
possibilidades de utilizagdo ou quantidade das mercadorias.

191 Artigo 3 bis do Acordo de Madri: “prohibition of use, in connection with the sale or display or
offering for sale of any goods, of all indication in the nature of publicity capable of deceiving the public
as to the source of the goods”
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além da cessao, a qualquer titulo, desses produtos ou servicos contendo tais

indicacoes?2.

Seguindo a tendéncia dos EUA, Alemanha e Suiga que protegiam as falsas
indicacbes em servicos e também com a intensificacdo da concorréncia desse
segmento no plano interno, a partir de 1993, inclui-se expressamente a protegao

para servigos'%,

Este inciso protege as indicagdes capazes de induzir em erro desde
que estejam relacionados aos itens listados na lei. Admite-se, no entanto, que a
pratica desleal seja realizada de modo indireto, ou seja, ainda que a indicagao nao
esteja explicita, se houver o risco de o publico ser induzido a erro ao se observar o
conjunto da apresentagao do produto, servigo, documento ou publicidade, o fato

caracterizara pratica desleal. 194

A referéncia ao estabelecimento em si e indicagdo sobre prego'®®
permanecem sem previsao expressa. Por outro lado, a repressdo quanto a
incorreta indicagao de procedéncia também encontra amparo nas leis de marca,

antitruste e cultivares (indicag&do geografica).

A jurisprudéncia ja reconheceu como falsa indicagdes de qualidade a
omiss&o da matéria prima de produtos processados'®®, a venda de veiculos usados
com omissao da quilometragem, a venda de produtos usados com de certificados
oficiais falso'¥, falsa afirmacdo de que o produto se encontra em processo de

patente’98,

192 Inciso xiv, §1° do Artigo 2 da LRCD.

193 Corte Distrital de Osaka. 14 de outubro de 1983, 15-3 Mutaish( 630. TSUKARA, Hideo. Lei de
Repressédo a concorréncia desleal artigo por artigo. Ed. Shojihomu. 2016, p. 109.

194 TSUKARA, Hideo. Lei de Repressdo a concorréncia desleal artigo por artigo. Ed. Shojihomu.
2016, p. 116.

195 Corte Distrital de Nagoya. 15 de outubro de 1982, 490 Hanrei Times 15 “Yamaha Retail Outlet”
19 Corte Distrital de Sapporo. 19 de margo de 2000. A etiqueta anunciava que o produto era
produzido com carne, omitindo que se tratava de carne de porco misturado com carne de frango.
Idem 167, p. 108.

197 Suprema Corte. 17 de abril de 2000. O produto continha exibicdo em sua embalagem de era
produzido na regido da Prefeitura de Fukuni. Posteriormente constatou-se que nao era produzido
nesta regido e se tratava de arroz de segunda linha. Idem 167, p. 108.

198 Suprema Corte. 8 de novembro de 2008. Na embalagem de uma ferramenta que extrai pregos
(extrator de pregos” havia afirmacgéo de se tratava de produto patenteado, quando na verdade nao
havia nem processo de patente. Idem 167, p. 108.
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Se a indicagdo sera ou nao ser considerada “enganosa” dependera da
observagao das circunstancias como exibicdo da indicacdo, costumes daquele
segmento e o risco efetivo da percepc¢éo da indicagdo ser enganosa na perspectiva
do publico.

2.8.3 Bandeiras, brasbes, emblemas de paises estrangeiros e organizagdes

internacionais

O capitulo I, intitulado como atos proibidos derivados de tratados
internacionais, é comporto pelos artigos 16, 17 e 18 que regulam atos que
proporcionam ao autor da infragdo uma vantagem competitiva injusta e violam o
interesse publico de outros paises. Por este motivo a pratica do ato constitui crime
previsto no inciso vii do artigo 21, com pena de reclusdo de até 10 anos e multa de

até 20 milhdes de ienes (aproximadamente R$ 600.000,00)%°.

Os artigos 16 e 17 regulam o uso indevido de quaisquer indicagdes similares
ou idénticas as indicagdes oficiais que identificam um pais, autoridade publica?’® ou
organismo internacional®®', tais como bandeiras, emblemas, brasdes, certificados
ou chancelas de supervisdo ou quaisquer elementos especificados pelo METI.
Pretende-se evitar que o publico tenha a falsa impressao de que o produto, servico
ou estabelecimento do autor da infragdo tenha relagdo ou seja de origem daquele
pais, autoridade ou organismo em que os sinais falsamente indicam. Ao violar os
interesses publicos desses entes, o infrator se aproveitara dessas indicagdes para

obter uma indevida vantagem competitiva em relagdo aos demais.

2.8.4 Promessa, oferta ou concessao de vantagem indevida

199 Inciso vii do artigo 21 da LRCD.
200 Artigo 16 da LRCD.
201 Artigo 17 da LRCD.
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O mercado nao estara devidamente regulado se um dos agentes
econdmicos oferecer, prometer ou dar qualquer vantagem a funcionario publico
estrangeiro para este atue ou se abstenha de praticar atos relacionado a fungéo
legal ou influencie outro funcionario publico para agir ou se abster de exercer as
funcdes legais, com a finalidade de obter vantagem indevida em transacbes

comerciais internacionais?°2,

2.9 EXCECOES AS APLICAGOES

As hipdteses de excegdes a aplicacdo das regras constantes no artigo 2
estdo previstas no artigo 19, de acordo com cada tipo de ato.

A utilizacdo de sinais de uso comum, de carater genérico ou empregado
comumente para designar uma caracteristica de produto, servico ou
estabelecimento, ainda que similar ou idéntico a indicagdo de outrem n&o constitui
uma pratica desleal?®®. As expressdes genéricas ou comumente utilizadas para
designar um produto, servigo ou estabelecimento se destinam ao uso coletivo e nao
sd0 passiveis de uso restrito ou exclusivo?%4. Um particular fendmeno ocorrera se
uma indicagdo de produto, servico ou estabelecimento se tornar notoriamente
conhecida ou famosa com expressdes de uso comum. O titular ndo podera impedir

que terceiros concorrentes se valham da mesma expressao?%°.

A utilizagdo de nome préprio (nome civil e patronimico) como sinal distintivo
em produtos, servigos ou estabelecimento se enquadra nas excecdes as proibicoes

e permite-se seu uso, desde que nao haja intencdo de causar danos, obter

202 Artigo 18 da LRCD.

203 |Inciso |, §1° do Artigo 19 da LRCD. Excepciona as proibigdes previstas nos incisos I, II, XIV e XVI
do §1° do artigo 2.

204 Corte Distrital de Quioto. 23 de abril de 1982, Hanrei Jihou 14-1-227: “Tsukitate” Essa expresséo
significa “feito na hora”. A indicagao “Tsukitate” como insignia do produto da reclamante expressa
apenas uma situagao geral. Portanto, carece de fungao distintiva particular do produto, ndo podendo
considerar que a insignia se qualificou como individualizagao particular ao longo tempo.

205 Termo aspirina para remédio de dor de cabeca. Termo “Walkman” para radios portateis. “Jeep”
para designacao de veiculos.
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vantagem indevida ou quaisquer intengdes desleais?°®. Entretanto, o terceiro que
estiver obrigado a tolerar o uso das indicagdes similares ao nome proéprio de outrem
podera requerer a este que faga as adequagdes necessarias, se possivel for, para

evitar a confusdo entre os produtos, servigos ou estabelecimentos?®7.

Uma terceira categoria que excepciona as proibigdes?®, autoriza o uso de
indicagdes similares ou idénticas as indicagbes notoriamente conhecidas e
famosas desde que o titular tenha iniciado o uso antes das indicagdes se tornarem
notodrias ou famosas entre os consumidores, ou, se o titular se tornar bem-sucedido
na sua atividade de maneira sem intengao desleal (inexisténcia de danos a terceiros
e inexisténcia de obtengdo de vantagem indevida). Ou seja, o sucesso de seu
empreendimento se da maneira independente, sem o aproveitamento em relagio

das indicagdes notdrias ou famosas.

O titular da indicag&o notoria que estiver obrigado a tolerar o uso similar ou
idéntico a indicacdo de terceiros que detenha este direito, podera requerer a este
que faca as adequacgdes necessarias em suas indicagcdes para evitar a confusio

com seus produtos, servigcos ou estabelecimento?%°.

O adquirente de segredos empresariais e produtos contrafeitos ficara isento
da responsabilidade pelo o uso ou cessado posterior se, no ato da aquisigao,
desconhecia a ilicitude da aquisigao ou divulgacdo do segredo empresarial ou da
imitag&o servil do produto?'°. O desconhecimento mencionado pelo texto legal ndo
pode ser decorrente de negligéncia grave do possuidor ou titular. A boa-fé nessas
hipoteses persistira até o momento em que o adquirente tomar conhecimento da

vicitude anterior.

O uso e cessao de dispositivos que anulam a funcao de medidas restritivas
tecnolégicas, grave dados ou programas de computador com a finalidade

especifica de pesquisa e desenvolvimento excepcionam a regra da proibigao?'".

208 |nciso I, §1° do Artigo 19 da LRCD. Excepciona as proibigdes previstas nos incisos |, Il e XVI do
§1° do artigo 2.

207 |Inciso | do §2° do artigo 19 da LRCD.

208 Incisos Il e 1V §1° do Artigo 19 da LRCD. Excepciona as proibicdes previstas nos incisos | e Il
do §1° do artigo 2.

209 Inciso Il, §2° do artigo 19 da LRCD.

210 | etra “b” do inciso V e inciso VI do §1° do artigo 19 da LRCD.

211 Inciso VIII do artigo 19 da LRCD.
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3 APLICABILIDADE DA LEI DE REPRESSAO A CONCORRENCIA
DESLEAL2'2

3.1 CULTURA JAPONESA COMO PRECEDENTE NORMATIVO

Antes de se adentrar no sistema juridico e aplicabilidade das normas, é
importante destacar algumas particularidades politico-culturais do Japdo na medida
em que influenciam o sistema juridico. Isso ajudard a entender certas

caracteristicas do sistema juridico.

A primeira influéncia diz respeito as diferentes competéncias em relagéo ao
tratamento do tema concorréncia desleal e propriedade intelectual. Alguns atos
estdo sob a competéncia do Ministério da Economia, Comércio e Industria (LPCD

e leis de propriedade industrial), Ministério da Justica (Lei Antitruste), Ministério da

212 0 Japao possui um Poder Judiciario independente, composto por uma Suprema Corte, Tribunais
Superiores e Cortes Distritais, da qual fazem parte cortes de familia e cortes sumarias (equivalente
aos Juizados Especiais Civeis).

A primeira instancia é composta por cortes distritais, cortes de familia e cortes sumarias.

Cortes Sumarias (B Z&¥|FT kani saibansho). Existem 438 unidades qualificadas como Cortes
Sumarias com competéncia civel fixada pelo valor da causa de até 1,400,000 yen (equivalente a R$
45.000,00 reais) e criminal cuja punicdo seja multa e prestacdo compulséria de servigos que nao
exceda o prazo de 3 anos. Os juizes dessas cortes sao leigos.

Cortes Distritais (#t5&¥IFT chihé saibansho). Sdo 50 cortes distritais espalhadas nas 47
Prefeituras, com 203 unidades espalhadas pelo Japdo. As cortes distritais possuem competéncia
originaria para agdes criminais e civeis e detém competéncia recursal para julgar recursos civeis
das cortes sumarias.

Cortes de Familia. Est&o instaladas nos mesmos locais das Cortes Distritais e suas unidades, mais
77 unidades no mesmo local das cortes sumarias. Possuem competéncia para matérias
relacionadas ao status pessoal familiar e crimes praticados por criangas (até 14 anos) e
adolescentes (entre 14 e 19 anos).

Tribunais Superiores ou Tribunais de Justica (&% & ¥ Koto-saiban-sho). Séo 8 (oito) Tribunais
Superiores, situados nas maiores cidades do Japdo: Toquio, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka,
Sendai, Sapporo e Takamatsu. Existem 6 Camaras Especiais e o “Tribunal de Justiga de PI” (%184
Bt ES S $IFT Chiteki-zaisan-koto-saiban-sho). Os tribunais superiores tém competéncia recursal
para julgar os recursos das cortes distritais, cortes de familia e cortes sumarias. A competéncia
originaria para matérias especificas como eleitoral, crimes especificos e matérias julgadas por
orgaos administrativos (Tribunal Administrativo do Mar). Em principio, os julgamentos nessa
instancia sao realizados por um grupo de 3 desembargadores.

Suprema Corte (Saiko saibansho Z&##/35). E a dltima instancia do Poder Judiciario. Possui
competéncia originaria para julgar acbes de impeachment contra Autoridades Nacionais. A
competéncia recursal para julgar recursos dos Tribunais Superiores que envolvam incorreta
interpretacdo da Constituicdo Federal e/ou conflito material de leis e precedentes da prépria
Suprema Corte. Excepcionalmente para julgar recursos das Cortes Distritais. (site da Suprema Corte
do Japdo: <http://www.courts.go.jp/english/judicial_sys/Court_System_of Japan/index.htimI#03)>
(Acesso em: 10 jan. 2018)
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Cultura (lei de direitos autorais) e também pela regra geral da teoria dos atos ilicitos.
A falta de um tratamento uniforme ndo ajudou na constru¢do de um sistema
coerente e uniforme. Por exemplo, a proibi¢cao de utilizacdo de medidas que anulam
os efeitos de dispositivos de restricdo é tratada tanto pela lei de repressao a

concorréncia desleal quanto pela lei de direitos autorais.

As instituigdes japonesas também desempenham um papel importante na
solugao de conflitos sociais, junto com o Poder Judiciario. Isso deve ao papel mais
ativo que a administragdo desempenha nos projetos de lei. Durante o processo de
elaboragdo do projeto, varios grupos de estudos sado formados, e realizadas
inumeras audiéncias de modo a assegurar que todas as partes interessadas
participem?'3. Se todos os interesses forem adequadamente representados e os
conflitos devidamente balanceados, o Poder Judiciario cumprira o papel de mero
aplicador das leis. Nao é coincidéncia que pouquissimas leis tenham sido
consideradas inconstitucionais (embora todos os tribunais possam considerar) e
que as decisdes que poderiam provocar desenvolvimento do sistema legislativo s&o
mais raras. Quanto menos a administragcdo japonesa for reconhecida com
capacidade de lidar com equilibrio de interesses, maior sera o progresso das outras

instituicdes.?™

A politica industrial japonesa pode ser considerada como a maior influéncia
no sistema juridico. A propria historia da lei de repressao a concorréncia desleal
demonstra que o Japao cumpriu sistematicamente os tratados internacionais desde
a promulgagdo da lei até as alteragbes para adaptagdo do quadro legislativo
internacional como Convencao de Paris e Acordo de Madrid. Essa obediéncia se
deu principalmente pela percepgao de que o progresso econémico e tecnoldgico

dependia da protecao de direitos de propriedade intelectual.?'®

A consciéncia juridica dos japoneses € apontada como um fendmeno cultural

para explicar o padrao diferenciado em litigios judiciais. O tradicional filésofo

213 BAUM, Harald. Japan: Economic Sucess ans Legal System. Max Planct Institute for foreing and
private international law. 1997, p. 305-306.

214 HEATH, Christopher. The System of Unfair Competition Prevention in Japan. London: Max Planck
Institute for Foreign and International Patent. Copyright and Competition Law: Kluwer Law
International, 2005, p. 69.

215 RAHN, Guntram. The Role of Industrial Property in Economic Development: the japanese
experience, 1983.
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juridico Kawashima afirma que o carater contraditério do litigio € intrinsicamente

inadequado para o Japéo.

| do not think that cost and time involves are sufficient explanation for the
very low number of lawsuits in Japan. Rather the discrepancy between the
Japanese legal consciousness and the current legal system is of much
greater importance. The traditional Japanese legal consciousness does
not view rights and duties as clear and determined facts. But our current
legal system, which has been adopted from the West is aimed at clearly
determining and clarifying the rights and duties of the parties involved on
the basis of established facts. This conflict is resolved by stablishing the
existence or non-existence of a certain right, in a once-for all decision, so
to speak. However, this system is alien to, and at odds with, the traditional
Japanese understanding of human relations, because rights and duties
which have hitherto been left undefined are now transformed into clearly
defined ones. And since cordial or co-operative relations have been built
up or maintained precisely because the structure of rights and duties has
not been clearly defined, this kind of black and White decision destroys the
basis of such relationships. In traditional Japanese sense, lodging a claim
amounts to a public challenge or notice for a confrontation.

A tese do autor se tornou um classico, mas criticas sobre a auséncia de base
académica colocaram em cheque a tese. Nao obstante, o numero de processos
judiciais no Japao é abaixo da média se comparado por exemplo com a quantidade
na Alemanha. No Japao a média € de 10 processos por 1.000 habitantes, enquanto

na Alemanha é 110.216

Uma das importantes caracteristicas do pensamento juridico do povo
japonés é o da seguranca juridica. Essa caracteristica foi um dos argumentos para
se concluir pelo estabelecimento de um rol fechado de tipos de atos considerados
desleais ao invés de se incluir uma clausula geral e pode ser observado em outras
leis. A importadncia que se da a reputacdo também deve ser computada como
diferencial, na medida em que a lei determina o pedido de desculpas como uma

das formas de reparacao de danos.

3.2 TRIBUNAL SUPERIOR DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em razao da persisténcia da recessao ocasionada pela bolha econémica de

1991, o Japao iniciou um movimento para revitalizar a economia que, dentre outras

216 RAHN, Guntram. Legal thinking and legal perceptivo in Japan. 1990.
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medidas, pretendia fortalecer a protecao da propriedade intelectual como parte da
estratégia internacional de mercado. A criagdo de um “Tribunal” Especializado em

Propriedade Intelectual nasce como uma das medidas desta estratégia em 20052".

Apesar de ter sido oficialmente estabelecido em 2005, o primeiro registro de
julgamento de uma turma especializada ocorreu 1948, quando 52 turma do Tribunal
de Justica de Toquio recebe competéncia exclusiva para julgar os recursos das
decisdes do Japan Pattent Office?’® (INPI Japonés) e recursos de matérias de
propriedade intelectual das cortes distritais da Comarca de Toquio. Dez anos mais
tarde, a 62 turma também se qualifica como especializada, seguida das 132, 182 e
32 turmas. Em abril de 2005, essas turmas especiais inauguram o denominado
“Intellectual Property High Court”. Apesar da denominac&o “Tribunal Superior de
Propriedade Intelectual”’, na realidade se trata de uma Camara Especializada
pertencente ao Tribunal de Justica de Téquio. O fato de ter sido estabelecido por
lei, prevendo a nomeagdo de um Presidente e Secretaria com autonomia
administrativa, garante um alto grau de independéncia. Essa Cédmara é composta
por 4 Turmas e cada uma possui 3 desembargadores e um Presidente. Em
determinadas matérias o julgamento é realizado pela turma especial (Grand Painel)

composta por 1 desembargador de cada uma das Camaras e o Presidente?'°.

O artigo 1° da Lei??° descreve que o Tribunal Superior é

[...] especializado em casos de Propriedade Intelectual com o propésito de
aumentar a expertise e dar maior celeridade aos processos envolvendo

217 SHINOHARA, Katsumi. Outline of the Intellectual Property High Court of Japan. AIPPI 2005, p.
131.

218 “0 JPO é uma das agéncias centrais do governo e se subordina ao Ministério da Economia,
Comércio e Industria (METI). As principais fungdes do JPO séo as seguintes: (i) garantir direitos de
propriedade intelectual adequadamente; (ii) elaborar, planejar e organizar questdes relacionadas
aos direitos de propriedade intelectual; (iii) harmonizacdo de leis nacionais e internacionais para
promover direitos de propriedade industrial; (iv) assistir pequenas e médias empresas e
universidades em manter a infraestrutura da protegcédo aos direitos de propriedade industrial; (v)
reformar a estrutura da protecdo a propriedade industrial; e (vi) disseminar adequadamente
informacgao relacionada a propriedade industrial.” (ONISHI, Hiroko. Op. cit., 2015, p. 117 citado por
LIMA, Mariana de Araujo Mendes. A protecdo das marcas renomadas no Brasil e no Japéo.
Dissertacao de Mestrado. Sao Paulo: Universidade de Sao Paulo, 2016. p. 78.)

219 General Secretariant of the Supreme Court. Intellectual Property High Court. 2017, p. 16.

220 | ei n° 119 de junho de 2004. This Act shall, for the purpose of ensuring more effective and
expeditious trial proceedings in intellectual property cases, and bearing in mind developments in the
utilization of intellectual property in the Japanese economy and society and the ever increasing
importance of the role of justice in the protection of intellectual property, provide for necessary
matters for establishment of the Intellectual Property High Court that shall specialize in intellectual
property cases.
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propriedade intelectual, tendo em vista que a fungao judicial de protegcéo
a propriedade intelectual tem se tornado cada vez mais importante com o
desenvolvimento da exploragao da propriedade intelectual na sociedade
€ economia japonesa.

O Tribunal Superior de Pl recebeu dupla competéncia: originaria e recursal. A
recursal se subdivide em recursal exclusiva e recursal ndo exclusiva. A
competéncia originaria exclusiva decorre da responsabilidade de processar e julgar
originariamente agdes interpostas contra as decisdes administrativas do JPO%?'. A
competéncia recursal exclusiva decorre da competéncia para julgar os recursos
interpostos contra decisdes de primeira instancia das 6 (seis) Varas especializadas
em propriedade intelectual que julgam matérias de patentes de invengao e modelo
de utilidade, design de circuitos integrados e direitos autorais de software???. A
competéncia recursal ndo exclusiva decorre da competéncia de julgar os recursos
interpostos contra decisdes de quaisquer uma das Varas Distritais da Comarca de
Toquio que julgam agdes envolvendo matérias de design (exceto de circuitos
integrados), direitos autorais e conexos (exceto de software), marcas, cultivares e
infracdes de concorréncia desleal??3. A competéncia é denominada n&o exclusiva,
pois se outras Varas Distritais, fora da competéncia do Tribunal de Justica de
Toquio, julgarem processos envolvendo essas matérias, a competéncia recaira
sobre a Tribunal de Justica da Jurisdicdo competente. Apenas e tdo somente as
Varas que estiverem sob a competéncia do Tribunal de Justica de Toquio que é

que terado a jurisdigdo do Tribunal Superior de Propriedade Intelectual.

O Tribunal Superior de Pl possui uma terceira competéncia sui generis. A lei
de criagao do Tribunal define que quaisquer matérias que estiverem sob a jurisdigdo

do Tribunal de Justica de Toquio e que necessite de conhecimentos especiais de

221 Artigo 178 (1) da Lei de Patentes.

222 Artigo 2 (2) da Lei 119/2004: (ii) Lawsuits pertaining to actions set forth in Article 178, Paragraph
1 of the Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 47, Paragraph 1 of the Utility Model Act (Act No.
123 of 1959), Article 59, Paragraph 1 of the Design Act (Act No. 125 of 1959), or Article 63, Paragraph
1 (including the cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 68, Paragraph 5) of
the Trademark Act (Act No. 127 of 1959).

223 Artigo 2 (1) da Lei 119/2004: (i) Appeals against final judgments rendered by district courts in the
first instance on actions pertaining to patent rights, utility model rights, design rights, trademark rights,
rights of layout-designs of integrated circuits, copyrights, publication rights, neighboring rights or
plant breeders' rights or actions pertaining to infringements of business interests through acts of
unfair competition provided for in Article 2, Paragraph 1 of the Unfair Competition Prevention Act (Act
No. 47 of 1993), in which specialized knowledge is required for examination.
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propriedade intelectual poderdo fixar competéncia no Tribunal Superior de PI1%%4,

Ressaltando que matérias criminais ndo se enquadram nesta competéncia.

Matérias envolvendo concorréncia desleal ndo podem ser propostas nas
Varas especializadas pertencentes a competéncia da Corte Distrital de Tdéquio ou
Osaka. Sdo apenas os recursos contra as decisdes das Varas Distritais comuns da
jurisdicdo do Tribunal de Justica de Téquio € que serdo julgados pelo Tribunal
Especial. A Corte Distrital de Téquio possui 3 Varas especializadas e a Corte

Distrital de Osaka possui 1 vara especializada.

A regra geral de fixacdo de competéncia € o local do domicilio do réu ou local
do cometimento da infragdo. A competéncia podera ser fixada também no local dos
atos preparatdrios. Por exemplo, a fixagao sera no territorio japonés se comprovado
que o planejamento tenha ocorrido no Japao, ainda que a consumacao da pratica

desleal ocorra no exterior.

A estatistica de agdes judiciais em primeira instancia por assunto publicada
em 2015 pelo Tribunal Superior de Pl sobre litigios envolvendo propriedade
intelectual encontrou o seguinte resultado: 28,9% (patentes); 22,9% (concorréncia
desleal); 20,1% (marcas); 19,7% (direitos autorais); 2,6% (softwares); 2,6%

(design); 2,1% (direito comercial) e 1,1% (modelo de utilidade).

O resulto estatistico para segunda insténcia foi: 42,2% (patentes); 19,3
(direitos autorais); 11,8% (concorréncia desleal); 11,2% (marcas); 8,1% (direito

comercial); 3,7% (design); 1,9% (modelo de utilidade) e 1,9% (software).?2

A concorréncia desleal € um tema que aparece como mais discutido tanto
em primeira quanto em segunda instancia, demonstrando sua importancia dentro

do campo da propriedade intelectual.

O atual Presidente do Tribunal Superior de Pl, Dr. Ryuichi Shitara, em
seminario realizado em 2016, ao comentar da importancia da especializacdo dos

julgamentos comentou:

224 Artigo 2 (3) da Lei 114/2004: Cases in addition to what is listed in the preceding two items in which
specialized knowledge on intellectual property is required for examination of the major points at
issue.

225 General Secretariant of the Supreme Court. Intellectual Property High Court. 2017, p. 44.
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[...] para incentivar a criagdo industrial e consequentemente um
desenvolvimento da industria nacional, ha uma necessidade de que a
propriedade intelectual seja protegida em todos os niveis pelo sistema
judiciario. Este é o principal motivo da criagdo de uma corte especializada
na propriedade industrial.

Além disso, o avango do mercado globalizado e dos conflitos
internacionais nesta area acabam revelando a necessidade de interpretar
adequadamente a politica externa do pais para a protegao apropriada da
propriedade intelectual, o que é significativo para o desenvolvimento da
economia nacional.

A criagdo de uma corte especializada significou uma maior troca de
informagdo e opinido por partes competentes do mundo inteiro,
desempenhando uma melhor compreensao do papel de cada um.

O processo de revisdao de decisdo administrativa levava 12 meses no
inicio, mas depois foi reduzido para 10 meses. Atualmente, estao sendo
resolvidos em cerca de 8 meses. Para os julgamentos de casos de
violagéao, inicialmente o tempo era de 10 meses, mas nos ultimos anos o
tempo é de em torno de 7 meses.

Para os casos de violagéo de Pl em primeira instancia civil, nestes ultimos
10 anos as decisbes tém sido feitas esta em torno de 15 meses. Estamos
tentando encurtar cada vez mais o prazo e agilizar cada vez mais os

processos de decisd0.226

Verifica-se que a intencdo ao se criar um Tribunal especializado foi
assegurar maior qualidade e agilidade nos processos que envolvem matérias de
propriedade intelectual, sempre com objetivo de fomentar o desenvolvimento da
economia nacional, pela industria ou investimentos internacionais. Outro ponto que
se percebe é que de fato houve significativo encurtamento de tempo para

julgamento das agdes que reflete na seguranga juridica como um todo.

Nao ha duvida de que as Varas Especializadas, assim como ocorreu com as
divisbes especiais até a criacdo do Tribunal, irdo se estender cada vez mais em
quantidade e abrangéncia, na medida em que ficar comprovado a maior eficiéncia
do Poder Judiciario nessas matérias. Portanto, apesar da concorréncia desleal
ainda nao ser elegivel para competéncia das varas especializadas, em razéo da
sua importancia demonstrada na estatistica e também devido a sua especial
aplicagao inter-relacionada com todos as matérias de propriedade intelectual,
entende-se como adequada que seja incluida também na competéncia exclusiva

do Tribunal Superior de Propriedade Intelectual.

226< https://www.jota.info/justica/para-juiz-japones-tribunal-especializado-em-propriedade-
intelectual-e-essencial-para-incentivar-inovacao-15052016> (acesso em 05 de janeiro de 2018)
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3.3 REMEDIOS LEGAIS

Apesar de prevalecer o brocardo juridico da iura novit curia ou mihi factum,
dabo tibi ius, na pratica, o autor € quem devera fundamentar seu pedido. O cuidado
na correta fundamentagéao juridica ganha especial atengéo se existir a possibilidade
de se fundamentar o pedido pela lei de marcar ou lei de repressao a concorréncia
desleal, em razao do reflexo sobre as provas a serem produzidas. A lei marcas por
exemplo tem a vantagem por nao existir o requisito da notoriedade, mas sinais
distintivos ndo registrados necessariamente devem ser amplamente conhecidos
para receber protecdo na LRCD. No precedente “Sweet Lover’??’, o autor
fundamentou a agao afirmando que o réu estava utilizando indicagdes enganosas,
mas o tribunal declarou que o publico nédo foi enganado. A decisao poderia ter sido
diferente se o fundamento da acéo fosse baseada no inciso i da LRCD, em que o
a definicdo de confus&o € mais abrangente.

A LRCD oferece quatro formas de se combater uma pratica desleal, sem que
a adocao de uma exclua as demais. A primeira € a possibilidade de se obter uma
liminar para abstengao do ato desleal. A segunda consiste na destruicao dos bens
considerados ilicitos. A terceira consiste na reparagao por perdas e danos. Por

ultimo podera o autor requerer obrigagao de prestar uma declaragao de desculpas.

3.3.1 Liminares para absten¢ao do ato desleal

Qualquer pessoa que esteja sofrendo ou esteja na iminéncia de sofrer danos
aos interesses empresariais por qualquer pratica desleal prevista na LRCD podera
obter uma liminar para que o infrator se abstenha do ato??®. Tendo em vista a

precariedade da decisdo, o requisito exigido nesta fase para concessdo € a

227 Corte Distrital de Téquio. 28 de janeiro de 1980, 135 Tokkyo To Kigyd 68.

228 Artigo 3 (1) da LRCD: A pessoa que sofrer danos ou estiver na iminéncia de sofrer danos aos
interesses empresariais por pratica desleal podera obter uma liminar contra o a pessoa que estiver
causando ou estiver na iminéncia de causar danos aos interesses empresariais a cessagao ou
absteng¢ao do ato causador do dano.
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probabilidade de causar danos, mas nao ha necessidade de comprovacao de dano
efetivo. A liminar pode ser obtida pela simples demonstracdo da possibilidade de
violagdo aos interesses econdmicos decorrente de uma relagdo competitiva em
sentido amplo??°. Essa medida provisoria pode ser obtida mesmo que o infrator ja
tenha cessado o ato desleal, mas fique demonstrado a alta probabilidade de

reincidéncia da pratica.23°

O requerente deve pormenorizar o ato que pretende seja cessado pelo
infrator e identificar quais as indicagdes sdo similares ou quais indicacbes sao
passiveis de causar confusdo ao publico. Alegagcbdes genéricas de que o produto,
servigo ou estabelecimento contém indicagdes similares, sem a correta imputagao,

sera insuficiente para fundamentar o pedido de liminar?3".

No ideograma japonés, € comum encontrar mais de uma forma de se
escrever a mesma palavra com significados distintos, mas mantendo a mesma
fonética. Essa caracteristica especifica do ideograma japonés dificulta o trabalho
do autor, na medida em que uma liminar pode ser concedida contra o réu para
abstencao da utilizagdo de uma indicagao similar ou idéntica, mas o réu altera o
ideograma com significado distinto, mas com a mesma fonética. O autor, por sua
vez, devera novamente ingressar com o pedido de absteng&o do ato para que a
justica analise se no caso concreto ficara caracterizado a similaridade ou possivel

confusdo ao publico.?®?

Apesar de ser extremamente desejavel que o pedido do autor e a deciséo
liminar seja pormenorizada e bem restritiva, em certas situa¢des as liminares sé&o
concedidas de maneira ampla. Em uma dessas agdes, o réu, ex-empregado de

uma fabrica de perucas, foi acusado de subtrair indevidamente de uma lista de 400

229 Suprema Corte, 4 de junho de 1965, 414 Hanrei Jih6 29 — “Lines Beer”. Ficou caracterizado
existéncia de indicagbes enganosas de produtos, mas sem a efetiva apropriagao do goodwill.

230 Corte Distrital de Kanazawa. 30 de outubro de 1973. Doi. 159 — “Hatchiban Ramen”

231 Corte Distrital de Fukushima, 21 de fevereiro de 1955, 6-2 Ge-Minsh(l 291 — “Kikuya Séten”. O
pedido de liminar para abstengéo do ato de utilizar o nome kikuya séten ou qualquer outra razdo
social similar foi genérico.

232 Tribunal de Justica de Sapporo, 27 de margo de 1974. 744 Hanrei Jih6 66 [1974] — “Toésushi II” —
Ap0ds receber a intimagao da decisao liminar para abstengéo do uso da razéo social “Tésushi”, o réu
renomeou a razao para “Miso no Téshushi”. O autor novamente solicitou outra liminar para que o
réu se abstivesse de usar a palavra “Tésushi” em qualquer contexto. O tribunal ndo concedeu a
liminar por entender que a indicagdo (“TOsushi’) do autor difere substancialmente da indicagao
(“Miso no Tésushi”), portanto ndo caracterizou similaridade.
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potenciais clientes (homens carecas) e passou a utilizar a lista para vender perucas
de outro fabricante. O autor havia dispendido grande esforgco em pesquisas para
formar uma lista de 2.400 potenciais clientes. Portanto, a informagéo continha valor
comercial importante para a atividade do autor. O tribunal proibiu o réu de usar as

informagdes indevidamente apropriada para fins comerciais?33.

A critica consiste no fato da restricdo imposta ser demasiadamente ampla.
Em tese, seria possivel e licito que o réu tivesse elaborado uma lista de clientes,
com seu proprio esforco, pelo seu relacionamento durante o tempo em trabalhou

na empresa anterior. A decisao liminar proibiu um ato, em tese, licito?3.

Se o réu ndo cumprir a decisao de abstencéo do ato, podera o autor exigir a

aplicagdo de multa diaria, nos termos do Cédigo de Processo Civil?%.

3.3.2 Destruicdo dos produtos

E possivel também requerer a destruigdo de produtos ou remocao do local
de onde estdo ocorrendo os atos desleais?3¢. Uma dificuldade recorrente na pratica
€ a apreensao ou destruicdo de um equipamento ou maquina capaz de produzir
artigos licitos ou servir para uma atividade licita, mas empregada para produgao ou
uso ilicito. Nessas situagdes, o judiciario firmou entendimento de que cabera ao réu
demostrar a utilidade do equipamento para finalidade licita sob pena de serem
também destruidos?®”. A mesma interpretagdo deve ser dada para pecas ou
dispositivos que separados contém uma funcgéo legal, mas ao ser combinado ou

montadas com outros produzem uma funcao ilicita.

233 Tribunal de Osaka, 16 de abril de 1996, 28-2 Chizaish( 300 — “Peruca Masculina”

234Y. Tamura. 1124 Jurista 90-91 [1997] citado por HEATH, Christopher. The System of Unfair
Competition Prevention in Japan. London: Max Planck Institute for Foreign and International Patent.
Copyright and Competition Law: Kluwer Law International, 2005, p. 238.

235 Artigo 172 do Codigo de Processo Civil Japonés.

236 Artigo 3 (2) da LRCD.

237 Corte Distrital de Toquio. 30 de outubro de 1995, 1560 Hanrei Jihd 24 — “System Science”. Foi
ordenado a destruigdo completa do computador em que estava instalado programa copiado de
forma ilegal.
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Medidas de remocao serao suficientes na medida em que reste demonstrado
que com essa medida ficara afastada a pratica desleal. Por exemplo, a retirada de
um dos fornecedores que comercializa produto contendo indicagcdes similares ao

de uma indicagao famosa em canal de comércio on-line.

O Acordo TRIPS prevé a possibilidade de as autoridades judiciais
determinarem a destruicdo dos bens que violem direitos de propriedade

intelectual?3,

3.3.3 Indenizacgao por perdas e danos

O artigo 709 do Cddigo Civil dispde que “a pessoa que violar direitos de
outrem, por dolo ou culpa, fica obrigada a reparar as perdas e danos causados".
Uma disposi¢cao similar esta prevista no artigo 4 da Lei de Repressdo a
Concorréncia Desleal: “a pessoa que violar interesses empresariais de outrem por
ato de concorréncia desleal, por culpa ou dolo, fica obrigada a reparar as perdas e
danos causados™?®. A LRCD é mais especifica quanto a protecdo de interesses
empresariais e destaca a causa da violagéo por ato de concorréncia desleal?*°. A
natureza da reparagédo dos danos é compensatoria. Nao incide qualquer objetivo

punitivo ou pedagogo como forma de desincentivo de futuras praticas.

A fim de facilitar o 6nus da prova em favor da vitima, a LRCD, seguindo os
exemplos das demais leis de propriedade industrial do Japdo como a lei de patentes
de invencgao (art. 102), lei de marcas (art. 38) e lei de desenho industrial (art. 39), a
partir de 1994, foram introduzidos 3 (trés) métodos para fixagdo do montante da

indenizagao, prevalecendo o maior montante em favor do autor.

238 Artigo 46 do TRIPS.

239 Artigo 4 da LRCD: “a pessoa que violar interesses empresariais de outrem por ato de
concorréncia desleal, por culpa ou dolo, fica obrigada a reparar as perdas e danos causados. Esta
disposicdo nao se aplica se os danos decorrerem do uso de segredo empresarial apos o direito
previsto no artigo 15 estiver prescrito de acordo com o mesmo artigo.”

240 TSUKARA, Hideo. Lei de Repressdo a concorréncia desleal artigo por artigo. Ed. Shojihomu.
2016, p. 135.
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O primeiro deles consiste no beneficio que a parte lesada teria auferido se a
violacdo nao tivesse ocorrido. O beneficio é calculado pelo lucro unitario do bem
multiplicado pela quantidade de bens que a parte lesada teria vendido se nao
houvesse a infracdo. Nessa avaliagdo, devem ser levados em consideragdo a
capacidade da parte lesada em comercializar os bens e circunstancias que limitem
a capacidade de venda da parte lesada (§1° do Art 5° da LRCD)*'. As
circunstancias sao fatores que limitariam a comercializagdo no mercado, como por
exemplo, presenga de produtos substitutos, marketing realizado pelo autor da
infracdo para promocido do produto e a prépria capacidade de producido ou

armazenagem de bens pela parte lesada etc.

O segundo método leva em consideragdo nao mais o possivel beneficio da
parte lesada, mas os beneficios obtidos pelo infrator. A indenizacio sera baseada
na presungao de que o lucro obtido pelo autor da infragao corresponde ao prejuizo
sofrido pela parte lesada?*2. Embora o método seja uma forma de arbitramento
indireta, ndo correspondente com a regra geral da indenizagao ser calculada pelos
danos diretos, aceita-se o método para facilitar o 6nus da prova em favor da parte
lesada. Por este motivo, a interpretacao deve ser restritiva?*3. A fixagéo do lucro do

infrator ainda carece de critérios objetivos.

A lei ndo faz distingédo entre lucro liquido ou lucro bruto. A jurisprudéncia vem
aceitando o conceito de lucro liquido, ou seja, a receita da comercializagéo
deduzidos despesas e custos. Dessa forma, o infrator deduz as despesas e custos
incorridos na atividade para correta fixagdo do lucro?*.

241 Art. 5° (1) A pessoa que por dolo ou culpa violar os interesses empresariais por atos de
concorréncia desleal previstos nos incisos i a x e xvido Art. 2, § 1 (incisos iv a ix limitado aos segredo
técnicos) ficara obrigada a ressarcir as perdas e danos causadas a parte lesada (doravante
denominada "parte lesada"), tendo como valor estimado da indenizagdo, o resultado da
multiplicacédo do lucro unitario do bem pela quantidade de bens que parte lesada teria vendido na
inexisténcia do ato de infragao, limitado pela capacidade de trabalho da parte lesada. Contudo, se
houver quaisquer circunstancias que limitem a parte lesada de ceder total ou parcialmente os bens,
0 numero de bens afetados por essas circunstancias devera ser deduzido da indenizagéo.

242 Art. 5° (2) A pessoa que por dolo ou culpa violar interesses empresariais de outrem pela pratica
de concorréncia desleal devera reparar os danos causados, presumindo-se o lucro obtido pelo
infrator como o montante dos danos sofridos pela parte lesada.

243 TSUKARA, Hideo. Lei de Repressdo a concorréncia desleal artigo por artigo. Ed. Shojihomu.
2016, p. 138.

244 Corte Distrital de Toquio, 27 de abril de 1988, 20-1 Mutaish6 209: “Louis Vuitton”; Corte Distrital
de Osaka, 28 de junho de 1985, 17-2 Mutaish( 311: “Etiquete Brush”
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O ultimo método previsto na LRCD para fixacdo dos danos consiste na
atribuicdo de um montante que a parte lesada teria direito de receber, de acordo
com o tipo de ato praticado pelo infrator, referindo-se a remuneragao equivalente

ao licenciamento (royalties)?4°.

A pratica dos atos previstos nos incisos i, ii, xiii e xvi, §1° do art. 2°, relativos
a indevida utilizagao de indicacbes de um produto, servigo ou estabelecimento ou
uso de marca sem autorizagdo, sao tipos de atos similares a pratica de uso nao
autorizado de marca e, portanto, o0 método de ressarcimento seguird o método
estabelecido no §1° do Art. 38 da Lei de Marcas.

Quanto ao inciso iii, §1° do art. 2, a pratica de usar a forma idéntica do titular
pode ser relacionada com as regras aplicaveis ao desenho industrial. O infrator
comercializa seus produtos com a mesma forma dos produtos de terceiros, seguira

a fixagado segundo o método previsto no §1° do Art. 39 da Lei de Desenho Industrial.

No que se refere a pratica de aquisi¢ao ou utilizagado de segredos técnicos
previsto nos incisos iv a x, §1° do art. 2, o ato de produzir ou comercializar produtos
contendo segredo técnico obtido ilegalmente guarda similitude com a infragdo a

patente por isso seguira o método previsto no §1° do art. 102 da Lei de Patentes.

Nesses casos em que se admite a fixacdo equivalente a uma taxa de licenca
de acordo com o tipo de ato praticado, indica-se o uso de parametros ja

utilizados?46.

Esse ultimo método de calculo apresentado, baseado no equivalente a
remuneragcdo de uma licenga, ndo afasta eventual indenizagdo suplementar

demonstrada pela parte lesada?*’.

245 Art. 5° (3) A pessoa que violar os interesses empresariais de outrem pela pratica de concorréncia
desleal nos incisos i a ix inclusive, xiii e xvi do §1° do artigo 2° ficara obrigada a reparar os danos
causados no montante equivalente que a parte lesada teria o direito de receber de acordo com o
tipo de ato praticado segundo os itens abaixo.

246 TSUKARA, Hideo. Lei de Repressdo a concorréncia desleal artigo por artigo. Ed. Shojihomu.
2016, p. 148.

247 Artigo 5 (4): O paragrafo precedente ndo retira o direito de reclamar danos que excederem o
montante descrito no mesmo paragrafo. Nas hipoteses em que néo houver dolo ou culpa grave do
autor da infragcdo, podera o juizo tomar essa consideragao na fixagao dos danos.
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Dada a inexisténcia de similaridade dos atos previstos nos incisos xi xii € xv
da LRCD e outras leis de propriedade industrial, esses atos deverdo seguir os

meétodos previstos nos paragrafos §1° e §2° do Art. 5.

3.3.4 Pedido de desculpas

A pessoa que, por dolo ou culpa, causar danos a reputagdo ou imagem de
outrem pela pratica de concorréncia desleal ficara obrigada a adotar medidas
necessarias a reparacao da reputacdo em substituicdo ou em complementacao a

reparacgdo por perdas e danos?4,

Trata-se de uma medida nao monetaria de reparagao de danos causados a
reputacdo empresarial. A medida de restauracao a reputagdo normalmente se
traduz no pedido de desculpas formais e de forma publica como publicagdo em

jornais, o que na cultura japonesa é considerada uma pena severa.

Em uma das agbes, para se observar a gravidade desta obrigagdo, chegou
a Suprema Corte sob argumento de que a obrigacédo de pedir desculpas violava a
liberdade de consciéncia religiosa, mas o argumento foi rejeitado por ndo haver

violacado a Constituicao.

3.4 SEGREDO DE JUSTICA

A par dos problemas processuais envolvidos em agdes cujo o objeto
continha segredos empresariais, em 2004 medidas processuais foram inseridas
pela LRCD para elevar a protecdo dos procedimentos apds a decretacdo de

segredo de justica.

Se a pratica desleal envolver a violagdo de um interesse empresarial
relacionado a um segredo empresarial, 0 juiz, a requerimento da parte, podera

decretar que o caso corra em segredo de justi¢ca, expedindo adverténcia as partes,

248 Artigo 14 da LRCD.
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serventuarios e advogados de que a divulgagéo ou uso do segredo fora do contexto
do processo constituira crime. A adverténcia nao tera efeito se a parte contraria,
servidores ou advogados tiverem conhecimento do segredo empresarial por outros
meios que nao seja pela relagdo processual®*®. Contra o despacho que denega o
pedido de sigilo judicial cabe recurso, mas se o despacho conceder o pedido, nao
ha previsao de recurso. A parte contraria devera buscar a revogagao da decisao no

préprio juizo que expediu o decreto.

Qualquer parte do processo podera requerer a revogacao do decreto de
sigilo dirigido o pedido ao juizo onde tramita o processo. Se a revogacgao for aceita,
0 juiz devera intimar as partes a respeito. Contra decisdo de revogacéo cabe

recurso com efeito suspensivo?°.

249 Artigo 10 da LRCD Art. 10 (1) Nas agdes envolvendo violagdo aos interesses comerciais de
acordo com a lei de repressao a concorréncia desleal, se a primeira vista demonstrar que o segredo
empresarial mantido pela parte se enquadra nos motivos abaixo, o juiz, a requerimento da parte,
pode ordenar que a parte, advogado, serventuario do judiciario ndo use o segredo empresarial para
outra finalidade que ndo seja o acompanhamento do processo e ndo divulgue o segredo empresarial
para qualquer outra pessoa fora do processo nos termos deste paragrafo; no entanto, essa
disposicéo nao se aplica, se a parte, advogado ou serventuario do judiciario ja tinham adquirido por
outros meios que nao pelo exame das alegacgdes preliminares, verificagao ou divulgagéo da prova.
(i) o segredo empresarial mantido pela parte descrito nas alegagdes preliminares que foi submetida
ou sera submetida, ou foi incluido como conteudo de prova ja apresentados ou a serem
apresentados (incluindo documentos apresentados de acordo com o art. 7, paragrafo 3 ou o
documento apresentado de acordo com art. 13, paragrafo 4), e

(i) as atividades comerciais da parte que estiver baseada no segredo empresarial de acordo com o
item precedente ficardo prejudicados pelo uso do segredo empresarial para outras finalidades que
nao seja a acompanhamento do processo ou pela divulgacdo do segredo empresarial, por este
motivo havera necessidade de se restringir o uso ou divulgagcdo do segredo empresarial a fim de
evitar a restricao.

(2) O pedido baseado no paragrafo antecedente (doravante denominado como "ordem de
confidencialidade") deve ser realizada por escrito contendo os itens abaixo

(i) A pessoa para quem a ordem de confidencialidade sera expedida

(i) Os fatos suficientes para identificar do segredo empresarial que sera alvo da ordem de
confidencialidade;

(iii) fatos que se enquadram nos motivos listados nos itens respectivos do paragrafo anterior.

(3) Uma vez expedido o decreto de sigilo, o juizo devera intimar a pessoas a quem a ordem é
dirigida.

(4) O decreto de sigilo se torna eficaz no momento que a pessoa destinataria recebe a ordem.

(5) Contra o despacho que negar a decretagao de sigilo cabe recurso

250 Artigo 11 da LRCD. Artigo 11 (1) A pessoa que requereu o sigilo ou a pessoa contra quem foi
decretado o dever de sigilo podera requerer a sua revogag¢ao ao juizo onde tramita o processo
(quando ndo existir tribunal, ao juizo que emitiu a decisdo) com o fundamento de que o requisito
prescrito no artigo anterior, o paragrafo (1) ndo foi cumprido ou deixou de ser cumprido.

(2) Quando o juizo decidir o pedido de revogacao do decreto de sigilo, devera intimar a parte que
requereu e a parte contraria.

(3) Contra a deciséo judicial que revogou a decreto de sigilo cabe recurso de apelagao

(4) A decisao judicial que revogar o decreto de sigilo ndo surtira efeito até a decisao final do recurso
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3.5 SANCOES CRIMINAIS

As sanc¢des criminais conferem um importante reforco na desestimulacao
das praticas desleais. As penalidades se subdividem em prisdo e multa, que podem
ser aplicadas concomitantemente. O fato tipico esta previsto para quase todos os
atos constantes no artigo 2 da LRCD, mas exige que sejam praticados com dolo de
obter vantagem indevida®®'. O objetivo é punir as praticas mais graves de cada dos
atos desleais. Apenas estao fora da aplicacao penal os atos envolvendo nome de
dominio (inciso xiii), prejuizo a reputagéo (inciso xv) e utilizagao indevida de marca

por abuso de confianga (inciso xvi).

Sem duvida, o maior nivel de detalhamento e aperfeicoamento recai sobre a
protecédo aos segredos empresariais, sendo a ultima adaptagéo realizada em 2015
para elevar a puni¢cao se o segredo for indevidamente divulgado no exterior e

também para alcance do terceiro.

Na pratica, ndo existem muitos processos criminais tramitando com
fundamento nas praticas desleais em razao da dificuldade de comprovar o dolo e
sobretudo porque a acusagao depende da iniciativa de um promotor de justica que
no Japao detém poder discricionario. As acusag¢des tomam formato apenas se
houver grande quantidade de consumidores lesados ou se estiver dotada de uma

forma muito ofensiva.

Atualmente o valor maximo da multa aplicavel a uma pessoa juridica é de
30 milhdes de ienes (aproximadamente 1 milh&o de reais) e da pena de priséo é

10 anos.2%?

(5) Onde a decisao for tomada para cancelar o sigilo, quando existir uma pessoa que requereu o
cancelamento do sigilo ou a pessoa que recebeu o decreto de sigilo contendo o segredo empresarial
nos autos do processo em que o decreto de sigilo foi publicado para pessoa que nao seja a parte
contraria, o juizo deve intimar imediatamente essa pessoa da decisao judicial que revogou o decreto
de sigilo.

251 Artigo 21 (3) incisos iav.

252 Artigo 21 (3) da LRCD.
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CONCLUSAO

O presente trabalho buscou apresentar o tratamento conferido pela atual lei
de repressdo a concorréncia japonesa, que contou com mais de 20 alteracdes
legislativas desde seu nascedouro, em 1934, até o ultimo registro em 2015. A partir
dessa observacdo, destacaram-se alguns fatores que, conforme andlise da
literatura académica, podem ser considerados como experiéncia bem-sucedida.
Para que se possa tratar da relevancia da pesquisa, apresentam-se os principais

resultados alcangados ao longo dessa investigacao.

Os mais importantes movimentos no sentido da protecdo aos direitos de
propriedade intelectual no Japao, da qual a repressao a concorréncia desleal faz
parte, coincidem com periodos em que o Japao necessitava recuperar a confianca
internacional para superar periodos de recessdao econdmica, dentre os quais

podem ser destacados:

A Era Meiji (1868-1912) constituiu uma importante fase de formagéao da
consciéncia juridica sobre a protegdo da propriedade intelectual como fator de
desenvolvimento econémico, culminando na adesdo do Japdo a Convencéo de
Paris em 1900.

Periodo poés-Primeira Guerra Mundial em que os paises unionistas
preocupados com as consequéncias econbmicas da Guerra, firmam o
compromisso na Revisdo de Haia (1925) de adotar medidas efetivas contra praticas
desleais, que levou a promulgagéo da primeira Lei de Repressao a Concorréncia
Desleal em 1934.

Periodo p6s-Segunda Guerra Mundial, ainda durante a ocupacgao das forgas
aliadas, como medida de recuperagao da economia, o Japao reforga a protecao
aos interesses empresariais ao aderir ao Acordo de Madrid contra supressao de
indicacdes de procedéncia e facilita os requisitos para obtengao de liminares para
abstencao de atos desleais.

Periodo pos-Guerra Fria, apesar de colocar o Japao em posicao de destaque

na lideranga internacional, as expectativas ndo se concretizaram devido ao estouro
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da bolha econdémica em 19912%3, A LRCD foi completamente reformulada para
elevar a protecao consideradas limitadas pelos precedentes e adequacdes
preparatérios para harmonizacdo da Lei Modelo da OMPI. A Lei recebe nova
numeracéo (Lei n° 47 de 17 de maio de 1993). Outras reformas foram realizadas
para adequacéao do Acordo TRIP’s (1994) e para inclusdo de medidas de combate
a corrupgao (1998). Ainda sob os reflexos da recessao do estouro bolha econémica,
como tentativa de recuperacdo da economia, em 2005, foi criado o Tribunal
Superior de Propriedade Intelectual com objetivo de dar maior segurancga juridica
com decisbes mais especializadas, céleres e uniformes sobre propriedade

intelectual.

A protecdo a concorréncia desleal inicia timidamente pela interpretacao
ampliativa concedida pela Suprema Corte Imperial (1925) com precedente
“Daigaku-yu”. A Suprema Corte Imperial reverteu a decisdo da instancia inferior e
reconheceu como ato ilicito (art. 709 do Cdédigo Civil) a apropriagdo de indicagao
de titulo de estabelecimento “Daigaku-yu”, sem registro e sem autorizagdo do
titular. Até entdo, a jurisprudéncia japonesa, influenciada pelo artigo 823 do BGB,
entendia que o ressarcimento s seria possivel se demonstrado a violagdo a um
direito absoluto. A partir desse precedente foi ampliada a interpretacao de “direito
absoluto” para quaisquer interesses legais de modo que passou a ser possivel a
aplicagao do Cadigo Civil para protecao de praticas desleais, até que a lei

especifica entrasse em vigor em 1934,

O Japao optou por regular os interesses privados empresariais pela lei
especifica com adog¢do de um rol taxativo de atos proibidos. Ao adotar o rol taxativo,
o Japao assegurou aos empresarios claramente quais eram os limites éticos das
praticas empresariais, deixando menos espago para jurisprudéncia construir os
referidos limites. Essa opgao garantiu ao Governo o maior controle da regulagao
segundo as diretrizes dos interesses nacionais alinhado com a meta de

recuperagcao econdmica e tecnoldgica.

De um lado, o Japdo precisava ganhar confianga internacional para

recuperar sua economia, de outro, o mercado ainda n&o tinha amadurecido

253 UEHARA, Alexandre Ratsuo. A politica externa do Jap&o no final do século xx. O que faltou?
Ed. Annablume, p. 209.
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suficientemente para efetiva implantagcao das proibicdes sem que afetasse o
desenvolvimento tecnoldgico e econémico. Esse conflito levou o Japéo a promulgar
a primeira LRCD (1934), contendo apenas a previséo de 4 (quatro) atos, mas sem
efetiva aplicagdo devido a dificuldade imposta a parte lesada de se comprovar a

ma-fé do infrator.

A protecao foi gradativamente elevada em 1950 e 1965, até que em 1993, ja
com nivel de desenvolvimento industrial satisfatorio e pressionado pelo mercado
interno pelas limitagcdes da lei anterior, realiza-se uma revisdo completa da Lei, que
recebe nova numeragao (Lei n°47/1993). Essa revisao também foi pressionada
pelos paises membros do GATT, dada possibilidade da conclusdo da Rodada do

Uruguai.

Outra importante causa das alteragdes deve ser atribuida as novas
possibilidades de praticar atos desleais com a chegada da tecnologia. Nesse
sentido, passaram a ser considerados desleais atos de apropriacdo ou uso indevido
de nome de dominio, qualquer tipo de transagao com dispositivos dotados de
funcao capaz de obstruir o efeito de medidas de restricao e atos praticados a partir

de transacgdes on-line.

Atualmente a LRCD permanece com estipulagao de um rol taxativo de atos.
Essa opc¢ao, juntamente com as demais leis que compde o sistema de protegao a
concorréncia desleal e o sistema judiciario, ndo impediu que o Japao construisse
um ambiente favoravel as atividades inventivas. Por isso, subsiste o interesse em

sua analise como experiéncia.

Essas foram as constatagcdes levantadas pela pesquisa na atual legislagéao
em vigor. Passemos para apresentagcdo dos possiveis exemplos na experiéncia

japonesa, conteudo do segundo objetivo do trabalho.

O processo legislativo em sentido amplo pode ser apontado como possivel
diferencial na eficiéncia legislativa. A tematica concorréncia desleal, assim como
leis de propriedade industrial, ficam sob a competéncia do Ministério da Economia,
Industria e Comércio (METI) que possui um papel importantissimo na definicdo das
politicas econémicas nacionais e detém competéncia para iniciativa de projetos de

lei. A concentracdo dessas competéncias facilitou as alteracdes na medida em que
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o mercado exigia maior regulacdo. O constante aperfeicoamento legislativo foi

realizado de acordo com as necessidades particulares do mercado japonés.

Nao obstante o Japdo ter adotado o sistema de direito positivo, a
jurisprudéncia dos Tribunais Superiores exerce forte influéncia sobre os casos a
serem postos em juizo. Com intuito de oferecer maior seguranga juridica sobre
matérias de propriedade intelectual, um Tribunal Superior de Propriedade
Intelectual foi criado em 2005. Apesar de nao ser elegivel pela competéncia das
varas distritais especializadas de Toquio e Osaka, assuntos relacionados a
concorréncia desleal serdo tratados pelo Tribunal Superior de Pl em sua
competéncia recursal se a agao for proposta em uma das varas distritais do Distrito
de Téquio. Uma estatistica publicada da Suprema Corte indica que o assunto
“concorréncia desleal” figura como segundo tema mais acessado de propriedade
intelectual em primeira instdncia e o terceiro mais demandado em segunda
instancia. Devido a sua natureza especial inter-relacionada com todas as outras
matérias de propriedade intelectual, entende-se como adequada que seu
tratamento seja pela competéncia exclusiva das Varas Distritais especializadas, a

fim de se alcangar a desejada seguranca juridica.

A adequada protecao as praticas desleais envolveu também reformas nos
procedimentos para decretagédo de segredo de justica em processos que envolvem
informacgdes sigilosas como patentes e segredo empresarial. Dentre as medidas,
podem ser destacadas procedimento preliminar para avaliagao da necessidade de
se apresentar ou ndo as informacodes, restricio ao acesso das informacdes as
pessoas especificas, realizagao de audiéncias de portas fechadas. A elevacao das
multas pecuniarias por violacdo as praticas leais de concorréncia mostra-se

eficiente no combate a concorréncia desleal.

Nao se pode negar que a adogao do rol exaustivo, conjugado com a criagao
de um tribunal especial cuja competéncia abrange o principal distrito de Toquio,
confere maior segurancga juridica no que se refere a aplicagdo da LRCD. Os
precedentes criados por este Tribunal Especializado tendem a servir de referéncia
aos demais oOrgaos julgadores, especialmente em razdo da forte hierarquia
presente na cultura japonesa pode trazer um efeito indireto na observagdo dos

precedentes.
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ApoOs apresentar os principais pontos que foram tratados nessa
dissertacdo, torna-se possivel citar as duas principais contribuigdes, as quais

sintetizam a relevancia da investigagao empreendida:

N&o se encontrou outro trabalho no Brasil a respeito da lei japonesa de
repressao a concorréncia desleal de modo que esta pesquisa podera abrir as
discussbes entre os interessados brasileiros, em especial os empresarios e
operadores do direito que eventualmente tenham interesse na compreensao do
tema que impacta diretamente nas transagcbes comerciais e investimentos

internacionais.

A estatistica apresentada pela Suprema Corte Japonesa em 2015
demonstra que a matéria da concorréncia desleal é segunda classe de agbes em
maior numero em primeira instancia, representando 22,9% do total de processos
existentes. Em segunda instancia, fica em 3° lugar com 11,8%. Ou seja, a tendéncia
€ de um mercado cada vez mais competitivo e, portanto, em que o0 processo
concorrencial tende a se ampliar e se tornar ainda mais complexo. Diante desse
contexto, a lei de repressao a concorréncia desleal ganha maior representatividade

e evidéncia.

No tocante a aplicacdo dos resultados, duas propostas podem ser
mencionadas. Uma delas € a académica. Ao se organizar a literatura sobre a lei de
repressao a concorréncia desleal em lingua portuguesa, abre-se um caminho para
que outros pesquisadores possam se dedicar a tal tematica. A outra implicagao é
de ordem aplicada (ou pratica), pois os profissionais do Direito poderao usufruir das
informagdes apresentadas, seja das questbes relacionadas a jurisprudéncia,
exemplos bem-sucedidos, posicionamento da suprema corte japonesa entre

outros.

A pesquisa ficou limitada a analise dos textos e da jurisprudéncia. Ademais,
a reflexdo sobre as praticas exitosas no Japao no contexto brasileiro merece maior
atencao dada a diversidade cultural, mercadologica e cultura juridica, dentre outros.
Assim, a presente pesquisa trouxe a primeira narrativa sobre a experiéncia

japonesa, mas que merece um debate mais aprofundado.
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A lei de concorréncia desleal japonesa € apenas uma das leis que integram
o sistema de protecao a concorréncia. Uma das opg¢des para futuras pesquisas,
dentre as varias possiveis neste campo, poderia levar em conta uma analise
sistematica a partir de uma visdo integrada da Lei Antitruste ou uma viséo
sistematizada de todas as leis que compdéem o sistema de repressdo a
concorréncia desleal. Outro ponto aparentemente interessante seria investigar se o
Japao estaria apto para adotar uma clausula geral. O Brasil nesse quesito adota

um sistema misto contemplando um rol taxativo e uma clausula aberta.

A adequada regulagdo da concorréncia tem como pressuposto o
aperfeicoamento, o avanc¢o, a melhoria. Quanto mais agressiva for a competicéo,
mas leal, melhores serdo os frutos para sociedade. Contudo, o acirramento da
competicdo entre agentes econdmicos propicia o surgimento de praticas
desonestas, haja vista necessidade de se encontrar vantagens competitivas. O
estudo deste tema ganha cada vez mais importdncia em razdo da
internacionalizacdo das transagdes comerciais. A troca de experiéncias entre os

paises revela-se essencial na busca da adequada regulacéo.
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