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Resumo

A contrafacgdo e a pirataria sdo hoje um fenémeno de dimensdo internacional e representam 5 a
7 % do comércio mundial. Este fendmeno prejudica o bom funcionamento do mercado interno,
pois além de provocar desvios de trafego e distorgdes de concorréncia, conduz a perda de
confianca dos operadores no mercado interno e a um decréscimo dos investimentos. As
repercussdes sdo importantes, ndo s6 no plano econémico e social (100.000 empregos perdidos
por ano para a Comunidade), mas também em termos de protec¢do dos consumidores, em
particular no que diz respeito a saide e seguranga publicas. A luta contra esse fendmeno €, assim,
um elemento importante para garantir a transparéncia e a igualdade das condigdes de
concorréncia no mercado interno.

A Comunidade Europeia, consciente da importancia da luta contra o problema, dotou-se de uma
regulamentacio especifica para o controlo, na fronteira externa, das mercadorias de contrafac¢ao
e piratas. A nivel do mercado interno, comegou também a agir nesse dominio, mas as iniciativas
até agora tomadas limitam-se a um numero reduzido de sectores especificos.

Nestas condigdes, podera vir a ser necessiria uma acgdo da Comunidade que responda
globalmente a este fenomeno, ao nivel do mercado interno. Tal acg¢éo viria inscrever-se no
ambito do Plano de Acg¢do da Comissdo a Favor do Mercado Unico, em matéria de aplicagio
coerente e eficaz da legislagdo, bem como do Programa de Trabalho da Comissdo de combate a
fraude, de 1998/1999. Estaria ainda em sintonia com as previsdes do Primeiro Plano de Acgéo da
Comiss#o para a Inovag#o.

As pistas de reflexdo exploradas no presente Livro Verde orientam-se para quatro dominios, com
o objectivo de fomentar a luta contra o fenémeno no mercado interno:

e actividades de vigilancia do sector privado,
¢ utilizag8o de dispositivos técnicos,
e sangdes e outros meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual

e cooperacdo administrativa entre as entidades competentes.

O presente Livro Verde deve permitir 8 Comissdo avaliar o impacto econémico da contrafac¢do e
da pirataria no mercado interno, bem como a eficacia da legislagdo na matéria e apreciar a
necessidade de novas iniciativas ao nivel comunitario. Em caso afirmativo, o contetido das
acgdes a empreender poderia ser determinado com base nas pistas de reflexdo supramencionadas,
sabendo que ndo terdo que ser forgosamente de natureza legislativa, mas podem antes consistir
em medidas destinadas a melhorar a transparéncia em geral e a colaboragio entre as empresas e
as administra¢des, em especial. Estas pistas de reflexdo ndo sdo mais do que o ponto de partida
da consulta e podem igualmente ser completadas por outros meios, com o0 mesmo objectivo.
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1. INTRODUCAO

1.1. Dados do problema

Desde o inicio da década de oitenta, a contrafac¢do e a pirataria conheceram uma expansdo
consideravel, tendo-se transformado num fenémeno largamente difundido com impacto no plano
mundial que acompanhou as evolugdes econdmicas e politicas marcantes desse periodo, tais
como o constante crescimento do comércio internacional, a internacionalizagdo da economia, ou
o desenvolvimento dos meios de comunicagdo e o desmoronamento dos sistemas politicos na
Europa Central e Oriental bem como na antiga Unido Soviética, onde parece terem-se
desenvolvido novos mercados, muito activos na produgdo e no consumo de mercadorias de
contrafac¢do e piratas. Esse fenomeno tem igualmente tirado partido do desenvolvimento da
sociedade da informagdo e do surgimento das modernas tecnologias, sofisticadas e faceis de
utilizar no que a cépia dos produtos diz respeito. A criminalidade organizadal é hoje responsavel
por uma boa parte desse fendmeno.

De acordo com o Servigo de Informagdo sobre a Contrafac¢do? (Conterfeiting Intelligence
Bureau), criado pela cdmara de comércio internacional ( CCI ), a contrafacgdo representa 5 a 7%
do valor do comércio mundial. Em Franc¢a, em cada cinco empresas com 50 trabalhadores ou
mais, uma admite ter sido vitima de contrafac¢do ou de pirataria. A inddstria americana dos
direitos de autor avalia as suas perdas anuais provocadas pela pirataria entre 12 ¢ 15 mil milhdes
de dolares. De acordo com a federagdo internacional da industria fonografica (IFPI), as vendas
ilegais de discos compactos aumentaram perto de 20% em 1996 e representam 14% desse
mercado ao nivel mundial. Nos ualtimos dez anos, a contrafac¢do provocou uma perda de
emprego estimada em 100.000 por ano na Comunidade (120 .000 nos EUA). Entre os sectores
mais tocados ao nivel mundial, é necessario citar, nomeadamente, a industria informatica (35%),
a industria audiovisual (25%), a industria do brinquedo (12%), os perfumes (10%), a inddstria
farmacéutica (6%), a relojoaria (5%), a industria fonografica e a industria automével. No sector
do software, as taxas de pirataria elevam-se a 46% a escala mundial.

Dada a sua amplitude, o fenomeno da contrafacgdo e da pirataria tem duas consequéncias
negativas ndo so para as empresas, as economias nacionais e os consumidores, mas também para
a sociedade no seu conjunto. Ele constitui bem mais que um desequilibrio da organizagio
econdmica e social, uma vez que toca igualmente a saude e a seguranga publicas. A comunidade
internacional ndo tem estado inactiva face a situagcdo mas, por razdes diversas, as medidas
adoptadas até ao presente ndo tém permitido debelar o desenvolvimento do fenémeno.

O Plano de Acgdo contra a Criminalidade Organizada, adoptado pelo Conselho Europeu de
Amesterddo, em 16.6.1997, convida o Conselho e a Comissdo a «elaborar disposi¢des comuns
para a luta contra a criminalidade organizada nos dominios da contrafac¢do econdmica e
comercial»3. O tema da contrafacgdo ¢ igualmente retomado de forma prioritaria na Resolugdo
que define as prioridades da cooperagdo no dominio da justica e dos assuntos internos para o
periodo compreendido entre 1 de Janeiro de 1998 e a data de entrada em vigor do Tratado de

I Cf. Plano de Acgdo contra a Criminalidade Organizada (Adoptado pelo Conselho em 28 de Abril de
1997, JO C 251 de 15.8.1997, p. 1).

2 «Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual property rightsy,
Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Commerce, 1997.

3 JOC251de15.8.1997, p. 15.



Amesterddo®. O problema da fraude e da falsificagdo dos meios de pagamento é objecto de
iniciativas separadas da parte da Comissdo’.

1.2. Efeitos no mercado interno

O fenémeno da contrafacgdo e pirataria tem efeitos nocivos no bom funcionamento do mercado
interno, podendo mesmo provocar desvios de trafego e distorgdes de concorréncia,
nomeadamente, quando se desenvolve a expensas das disparidades nacionais. Isto cria uma
situagdio, por natureza, que ndo permite garantir a transparéncia ¢ a igualdade das condigSes de
concorréncia no mercado interno.

Conduz, ainda, a uma perda de confianga por parte dos operadores no mercado interno. Ora, €
importante para o éxito do mercado interno que as empresas, os inventores e os artistas tenham
confianga na legislagdo comunitria para desenvolver as suas actividades e para proteger
eficazmente os seus direitos.

A perda de confianga no mercado interno acarreta uma redugdo do investimento e dos esforgos
de inovagdo e de criatividade consentidos pelas empresas que injectam frequentemente somas
importantes na investigagdo, no marketing ou na publicidade dos seus produtos ou servigos. Esta
redugdo tem consequéncias directas no plano econémico e social, nomeadamente, no volume de
emprego oferecido pelas empresas.

O fen6meno da contrafac¢do e da pirataria tem igualmente repercussdes em termos de protec¢do
dos consumidores, deliberadamente enganados sobre a qualidade que tém o direito de exigir de
um produto supostamente protegido, por exemplo, por uma marca conhecida. Mas as
consequéncias podem ser muito mais graves quando se trata de produtos que podem constituir
um risco para a satide ou a seguranga dos consumidores.

1.3. Iniciativas comunitarias

A instaurag@o do mercado interno exige a intervengdo da Comunidade Europeia no dominio da
propriedade intelectual, essencialmente com um objectivo de harmoniza¢do das legislagdes
nacionais existentes® (ou de criar nova legislag@o), ndo esquecendo o nivel comunitario, ao qual
serdo langadas brevemente varias iniciativas na matéria. Como resultado, deveremos obter o
desaparecimento progressivo dos obstaculos colocados pelos diferentes regimes de protecgdo dos
direitos de propriedade intelectual no mercado interno.

A resposta a dar em termos de meios de luta contra esse fendomeno ao nivel comunitario deve
sempre ter em conta que a contrafac¢io e a pirataria podem provir do exterior ou ter origem na
propria Comunidade.

4 JOC11de15.1.1998,p. 1.

5 No dominio do combate 2 fraude e a falsificagio dos meios de pagamento que ndo em numerério, a
Comissdo adoptou, em 1.7.1998, uma comunicagfo incluindo uma proposta relativa a um projecto de
ac¢do comum e a defini¢do de uma estratégia global para garantir a seguranga das transac¢des que ndo
em numerario (COM(98)395). O problema da falsificagdo e da contrafac¢do de moedas e notas em
euros sera tratado em separado (cf. Comunicag@o da Comisséo ao Conselho, ao Parlamento Europeu e
ao Banco Central Europeu — Protecgdo do Euro — Luta contra a falsificagio, COM(98)474 de
22.7.1998).

6 Quanto as marcas, existe nomeadamente uma directiva que aproxima as legislagSes dos
Estados-membros na matéria. Sobre direitos de autor e direitos conexos, vdrias directivas
possibilitaram a harmonizago dos direitos dos titulares, assegurando-lhes assim uma protecgdo
material e um controlo sobre a exploragdo das obras e outros objectos em toda a Comunidade. Estas
directivas seguem-se a uma iniciativa da Comissdo que definia, nomeadamente, de forma geral, os
meios de lutar contra a pirataria ao nivel comunitério (cf. Livro Verde sobre os direitos de autor ¢ o
desafio tecnoldgico, COM(88) 172).
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Até agora, as iniciativas comunitarias tém principalmente tratado da protecg¢do da fronteira
externa. Assim, para reforgar o dispositivo existente desde 19867, o Conselho adoptou, em 22 de
Dezembro de 1994, o Regulamento (CE) n® 3295/94 que estabelece medidas destinadas a proibir
a introdugdo em livre pratica, a exportagdo, a reexportagdo e a colocagdo sob um regime
suspensivo das mercadorias de contrafac¢do e das mercadorias-pirata. Esse regulamento
encontra-se actualmente em fase de alteragdo para reforgar as medidas propostas®. Contudo, esta
legislagdo sé visa os movimentos de mercadorias de contrafac¢dio e mercadorias-pirata com os
paises terceiros, sem permitir apreender os movimentos no interior da Comunidade. Ora, na
medida em que os controlos na fronteira sdo realizados por todos os Estados-Membros de forma
selectiva, para respeitar um justo equilibrio entre a facilitagdo do comércio internacional e a luta
contra a fraude, ndo € impossivel que mercadorias de contrafac¢do ou mercadorias-pirata possam
escapar a esse controlo e entrar no territorio da Comunidade fraudulentamente para ai serem
depois comercializadas.

Ao nivel do mercado interno, as iniciativas tomadas até agora no dominio dos meios de fazer
respeitar os direitos de propriedade intelectual aplicam-se a sectores especificos € t€ém um
alcance limitado. Podemos, nomeadamente, citar a proposta de directiva relativa a harmonizagio
de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na Sociedade da Informagdo!?, que
contém disposi¢Ges sobre as obrigagdes relativas as medidas técnicas e sobre as sangdes e vias de
recurso. Importa sublinhar que, nessa proposta, as disposigdes sobre as sanc¢des e vias de recurso
sdo formuladas em termos muito gerais. Nessas condig3es, poderia ser necessaria uma iniciativa
comunitaria, de alcance horizontal se for necessario, para reforgar os meios de fazer respeitar os
direitos de propriedade intelectual no mercado interno.

Entretanto, uma iniciativa nesse dominio ja foi inscrita no Livro Verde sobre a inovagio!! e
retomada no Primeiro Plano de Acgdo para a Inovagdo na Europal!2?, onde o combate a
contrafac¢do figura entre as ac¢Ges a empreender em matéria de protecgdo da propriedade
intelectual. Além do mais, uma iniciativa dessa natureza seria conforme ao Plano de Acgfo para
o Mercado Unico!3 cujo objectivo essencial, entre outros, é tornar a legislagio mais eficaz,
nomeadamente, garantindo que seja efectivamente respeitada.

Uma ac¢do comunitaria nesse dominio inscrever-se-ia igualmente no dmbito do programa de
trabalho da Comissdo de luta contra a fraude - 1998/199914, que visa expressamente o combate a
contrafacgdo e a pirataria como dominio de acgdo pressentido para reforcar o combate a
criminalidade econdmica. Ai se prevé, com efeito, que a Comissdo poderia, apés avaliagdo da
legislagdo nos dominios em causa, propor instrumentos juridicos para incentivar a informagio
reciproca e a cooperagdo entre as entidades competentes dos Estados-membros, que seriam
implementados com a ajuda dos seus servigos.

7 Regulamento (CEE) n° 3842/86 do Conselho, de 1 de Dezembro de 1986, que estabelece medidas
destinadas a proibir a colocagdo em livre pratica de mercadorias em contrafacgdo, JO L 357 de
18.12.1986, p. 1.

8 JOL 341 de 30.12.1994, p. 8. A Comissio adoptou, em 16 de Junho de 1995, as normas de execugio
deste regulamento (Regulamento (CE) n° 1367/95, JO L 133 de 17.6.1995, p. 2).

9 COM(98)25 de 28.1.1998, JO C 108 de 7.4.1998, p. 63.

10 COM(97)628 de 10.12.1997, JO C 108 de 7.4.1998, p. 6.

1T COM(95)688 de 20.12.1995.

12 COM(96)589 de 20.11.1996.

13 CSE(97)1 de 4.6.1997.

14 COM(98)278 de 6.5.1998 (cf. p. 10).



14.  Ambito de aplicagiio do Livro Verde

Na medida em que os termos «contrafac¢do» e «pirataria» revestem frequentemente situagdes
muito diferentes, ndo unicamente entre Estados-membros mas, também por vezes, no interior de
um mesmo pais, segundo os intervenientes em causa, € indispensavel precisar o contetiido dessas
no¢des na acepgdo do presente Livro Verde. As defini¢Ges fornecidas pelo Regulamento (CE) n°
3295/94 supramencionado (em curso de alteragdo)!> e o acordo ADPIC!6¢ ddo uma primeira
indicagdo que importa reter, mas ndo sdo suficientes dado que abarcam exclusivamente
mercadorias e certos direitos de propriedade intelectual.

Para que o fendmeno possa ser apreendido na sua globalidade, as no¢des de contrafacgdo e de
pirataria utilizadas no Livro Verde referir-se-3o a todos os produtos, processos ou servicos que
sejam objecto ou resultado de uma violagdo de um direito de propriedade intelectual, quer dizer,
de um direito de propriedade industrial (marca de fabrica ou de comércio, desenho ou modelo
industrial, patente de inven¢fio, modelo de utilidade, indicagdo geografica) ou de um direito de
autor ou direito conexo (direito dos artistas intérpretes ou executantes, direito dos produtores de
fonogramas, direito dos produtores das primeiras fixagdes de filmes, direito dos organismos de
radiodifusdo) ou, ainda, do direito « sui generis » do fabricante de uma base de dados!7. Esse
largo @mbito de aplicagdo permitird cobrir ndo s6 produtos copiados fraudulentamente (as
«copiasy»), mas também produtos idénticos ao original fabricados sem o consentimento do titular
do direito na Comunidade, como sejam os produtos resultantes de um volume de fabrica¢do
superior ao autorizado pelo titular do direito. A pirataria no dominio dos servigos dira
principalmente respeito aos servigos radiodifundidos e aos servigos ligados ao desenvolvimento
da sociedade da informagdo.

Em contrapartida, ndo sdo abrangidos actos que, na linguagem corrente, podem por vezes ser
equiparados a contrafac¢do ou pirataria como, por exemplo, actos do foro exclusivo da
concorréncia desleal ou do parasitismo, mas que ndo violam directamente um direito de
propriedade intelectual (p.ex. Look alike). Bem entendido, os actos que ndo constituam violagdes
de um direito de propriedade intelectual, por exemplo, os actos abrangidos pelo principio de
esgotamento comunitario dos direitos, também ndo sdo entram no campo de aplicagdo do
presente Livro Verde.

Desde que sejam abrangidas pelo dmbito de aplicagdo supramencionado, as actividades visadas
pelo presente Livro Verde podem incluir situagdes muito diversas como, por exemplo,
fabricacdo, distribuicdo, deten¢io para fins comerciais, importagio na Comunidade ou
exportagdo para paises terceiros de mercadorias de contrafac¢do ou mercadorias-pirata, ou ainda
a pirataria de servicos, além do fornecimento de servigos-pirata.

1.5. Objectivo do Livro Verde

O objectivo do presente Livro Verde é:

- avaliar o impacto econémico da contrafac¢do e da pirataria no mercado interno,

- avaliar a legislag@o actual nesse dominio, identificando nomeadamente os problemas e as
melhorias a introduzir no plano juridico, e

- examinar a necessidade de uma interveng@o comunitaria na matéria, a luz dos objectivos do
mercado interno.

15 Cf. n° 2 do artigo 1° do Regulamento (CE) n°® 3295/94 do Conselho, de 22 de Dezembro 1994, j4
citado. O regulamento ¢ actualmente objecto de alteragdes (JO C 108 de 7.4.1998, p. 63).

16 Cf. nota no artigo 51° do acordo ADPIC, JO L 336 de 23.12.1994, p. 213.

17 Cf. artigo 7° e seguintes da Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Margo

de 1996, relativa a protecgdo juridica das bases de dados, JO L 77 de 27.3.1996, p. 20.
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Nessa perspectiva, serdo abordadas diferentes pistas de ac¢do nos quatro dominios especificos, a
saber, as actividades de vigilancia do sector privado, a utilizagdo dos dispositivos técnicos, as
sangbes e os meios de fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual, bem como a
cooperagdo administrativa entre as entidades competentes. Estas pistas de ac¢do poderiam
eventualmente ser concretizadas pela Comissdo, no dmbito das suas competéncias e no respeito
do principio da proporcionalidade, com base nos comentarios recebidos por parte do conjunto
dos meios interessados.

Especifique-se que as perguntas colocadas no presente Livro Verde t€m o objectivo de fornecer a
Comiss@o uma panoramica tdo completa quanto possivel da situagdo e de a apoiar nas iniciativas
que eventualmente tomara, uma vez terminado o inquérito.

A Comissdo convida todos os meios interessados a participar activamente numa larga consulta
sobre esse tema e a responder as perguntas colocadas no presente Livro Verde. Chama-se a
atengdo para o facto de que os contributos dados a Comissdo serdo considerados confidenciais e
ndo poderao, salvo acordo expresso em sentido contrario, ser trazidos a lume.

2. NATUREZA E CARACTERISTICAS DO FENOMENO

A contrafacgdo e a pirataria no mercado interno constituem um fendmeno cuja natureza e
caracteristicas sdo mal conhecidas, embora as indica¢des fornecidas pelos titulares de direitos e
os arrestos realizados pelas autoridades constituam elementos de apreciag@o néo negligencidveis,
em especial sobre as redes utilizadas. As informag¢des actualmente disponiveis sdo, com efeito,
demasiado parciais para permitirem compreender a natureza e as caracteristicas da globalidade
do fendmeno no mercado interno. Uma avaliagdo completa e precisa na matéria constitut, pois,
uma condi¢do prévia a toda e qualquer iniciativa comunitaria que vise responder de forma
adequada a tal fenémeno.

Uma primeira precisdo que deve ser feita diz respeito aos actos propriamente ditos cometidos no
mercado interno e que sdo qualificados como actos de contrafac¢éo ou de pirataria. Com efeito,
parece que os actos de contrafacg¢do ou de pirataria podem revestir realidades muito diversas.
Podem consistir, por exemplo, na aposi¢do de uma marca num produto fabricado de forma
fraudulenta e muito diferente do produto auténtico, ou na reprodugéo perfeita de um produto sem
a autorizagdo do seu titular. Os diferentes casos de contrafacgdo ou de pirataria podem exigir
respostas diferentes. Ademais, ndo devemos perder de vista que certos actos constitutivos da
contrafac¢@o ou da pirataria podem ser cometidos fora dos limites territoriais do mercado interno.
E essa a razio por que devem igualmente ser tidos em consideragio os actos constitutivos
cometidos em paises terceiros, bem como os meios de ac¢do de que a Comunidade dispde para
os combater, se for necessario, € que sdo para tal qualificados de actos de contrafac¢do ou de
pirataria comunitaria desde que o centro do fenomeno — caracterizado pela violagdo do direito de
propriedade intelectual — esteja localizado no mercado interno.

Ao nivel dos sectores tocados por esse fenomeno, parece que o alvo dos infractores ja ndo se
limita exclusivamente aos produtos de luxo de reputagéo prestigiosa (perfumes, reldgios, téxteis,
artigos de marroquinaria e outros acessorios), mas se entende antes aos sectores mais diversos.
As actividades ilicitas sdo igualmente frequentes no sector dos direitos de autor, nomeadamente
em matéria de registos fonograficos e videograficos, e, nos Gltimos anos, no sector informatico.
As intervengdes realizadas pelos servigos aduaneiros revelam que esse fenomeno pode
igualmente afectar sectores e produtos tdo diversos como oculos, canetas, gnomos de jardim,
cadeiras de jardim, cartas de jogar, biscoitos, disjuntores ou ainda baterias de cozinhal8. A
contrafacgdo manifesta-se igualmente em sectores de produtos muito sensiveis no que a satde e a

18 Relatério da Comissdo sobre a aplicagdo do Regulamento (CE) n° 3295/94, COM(98)25 de 28.1.1998.
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seguranga publicas diz respeito, como os medicamentos e o material médico, os brinquedos, as
pecas separadas de automéveis!® ou de avides. Assim, é importante conhecer exactamente os
sectores de actividade tocados pelo fenémeno no mercado interno, dado que pode tratar-se de
produtos perigosos para a seguranga e a saude publicas sempre que as normas técnicas e de
seguranga ndo sejam respeitadas.

Um outro elemento a ter em conta € o que diz respeito as actividades e aos comportamentos pelos
quais se manifesta o fenémeno no mercado interno: nem sempre a violagdo de um direito de
propriedade intelectual se resume a fabricagdo de um produto, podendo também tratar-se da sua
comercializagdo, distribui¢do, importagdo, exportagdo ou, ainda, do fornecimento de servigos,
bem como da utilizagdo ou da aposi¢do de uma marca sem autorizagdo do seu titular. Também
aqui, as respostas a dar ao fendmeno dependerdo, no essencial, de tais informagdes. No caso dos
Estados-membros envolvidos, actualmente ndo existem dados precisos que permitam afirmar que
um Estado-membro € mais ou menos atingido do que outro pela contrafac¢do ou pirataria. Além
disso, ndo podemos excluir a priori que os infractores utilizem em seu proveito as diferengas
existentes entre os sistemas juridicos nacionais. Torna-se necessario obter informagGes precisas
que permitam conhecer as correntes da contrafaccdo e da pirataria e detectar, assim, os pontos
débeis no mercado interno. Quanto aos produtos e servigos de contrafac¢do ou produtos e
servigos-pirata surgidos, em particular, de paises terceiros, pode ser interessante conhecer o pais
de proveniéncia ou de origem dos produtos ou servigos em questdo, de forma a poder agir
preventivamente, em caso de necessidade.

Além disso, tendo em conta a diversidade dos direitos de propriedade intelectual, torna-se
indispensavel conhecer os direitos mais frequentemente violados. Por fim, uma descri¢do das
condi¢gdes em que os actos de contrafacgdo e de pirataria sdo cometidos (canais de distribuicio,
caracter permanente ou temporario do fenémeno, etc.) permitiria ainda adaptar a resposta ao
fendmeno no mercado interno. Das informagdes ja disponiveis, deduz-se que os canais de
distribuigdo da contrafac¢do e da pirataria sejam de dois tipos: clandestinos e comerciais
habituais. Os clandestinos organizam-se por definigdo fora do contexto do mercado regular
(mercado negro): na rua, nos mercados, por correspondéncia ou, ainda, através da Internet. E
possivel que existam igualmente canais comerciais habituais como, por exemplo, no sector
automovel. Se bem que estritamente controlado ao nivel comunitario, o mercado dos
medicamentos parece ser igualmente vitima do fendémeno, virado essencialmente para a
exportagdo com destino a paises terceiros. Em alguns aspectos, a contrafac¢ido e a pirataria
seriam doravante consideradas como actividades do foro da criminalidade organizada?0, que
nelas encontraria um meio de reciclar e branquear fundos provenientes de outros tipos de trafico
(armas, droga, etc.).

Perguntas:.

1. Concorda com a abordagem proposta para o &mbito de aplicagdo do presente Livro
Verde ou considera que outros actos deveriam igualmente ser tratados e, em caso
afirmativo, quais?

Em que sector(es) de actividade e, quando se justifique, em que parte especifica desse(s)
sector(es) se manifesta a contrafacgo ou a pirataria?

Quais s@o, em sua opinido, as causas do fendmeno ?

19" No sector automével a contrafacgdo ataca sobretudo os elementos de carrogaria (chapa) ou de
mecénica (calgos de travdes, pegas do motor, direc¢do ou suspensdo, pneus).
20 Cf. Plano de Acgéo contra a Criminalidade Organizada, adoptado pelo Conselho em 28 de Abril de

1997 (JO C 251 de 15.8.1997), ja citado.
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2. Pode precisar se é confrontado com ele:
- na fase de fabricagdo?
- na fase de distribui¢do?

- ou no momento das trocas intracomunitéarias de mercadorias previamente importadas para
a Comunidade, de forma irregular, de um pais terceiro?

- ou ainda em matéria de fornecimento de servigos?
- ou ainda noutra(s) fase(s)?

3. Pode indicar, para cada uma das fases consideradas, em que Estado(s)-membro(s) ou
em que regido de um Estado-membro da Comunidade Europeia esse fenomeno se
manifesta?

Pode precisar qual é o pais de proveniéncia ou de origem das mercadorias ou servigos em
questdo?

4. Pode especificar, para cada caso, quais sdo os direitos violados (marca, desenho ou
modelo, patente, direito de autor ou direito conexo, direito «sui generis» do
fabricante de uma base de dados, etc.)? Para cada categoria de direitos, se possivel,
precise qual o direito em causa.

5. Pode descrever brevemente as condi¢des em que esses actos de contrafacgio ou de
pirataria sdo cometidos (canais de distribuig&o, caracter permanente ou temporario,
etc.)?

Sabe se esses actos se encontram relacionados com outras formas de actividade criminosa,
inclusivamente, ligagdes eventuais com o crime organizado?

3. ANALISE ECONOMICA : AMPLITUDE E CONSEQUENCIAS DO FENOMENO

Conquanto existam dados codificados ao nivel global, a amplitude do fendmeno no mercado
interno néo ¢ facil de definir. Numerosos organismos profissionais ao nivel nacional, europeu ou
internacional procedem de forma regular a estimativas sobre a contrafacgdo e a pirataria. Estas
estimativas permitem obter uma melhor ideia do fendmeno, embora nido fagam mais do que
esbogar uma perspectiva do problema. Do mesmo modo, as intervengdes ou arrestos realizados
pelos servigos policiais ou alfandegdrios apenas apresentam uma visdo parcial do fendmeno,
mesmo quando parecem indicar que a contrafacgdo e a pirataria se desenvolvem de forma
importante, incluindo no interior da Comunidade. E, pois, indispensivel poder dispor de
informagdes mais precisas sobre a amplitude do fenémeno no mercado interno, em proporgdo ao
comércio legitimo, antes de considerar uma acg¢do da Comunidade nesse dominio.

Também carece de precisdo o conhecimento das consequéncias da contrafacgdo e da pirataria no
mercado interno que, alids, sdo dificeis de quantificar. Do ponto de vista das consequéncias
econdmicas e sociais, o fendmeno da contrafacgéo e da pirataria traduz-se, para as empresas que
investem frequentemente somas importantes em matéria de investigagdo, de marketing e de
publicidade, por um decréscimo do volume de negécios e perdas de partes de mercado que,
frequentemente, sdo dificeis de adquirir, sem falar das perdas imateriais e do prejuizo moral com
que devem arcar, em consequéncia da deterioragio da sua imagem de marca junto dos clientes.
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Ora, € claro que, se as empresas ndo estdo em condi¢des de rentabilizar os seus investimentos
bem como as suas actividades de investigacdo e desenvolvimento, a criatividade e a inovagao
ndo poderdo desenvolver-se plenamente na Comunidade. As consequéncias nos sectores do disco
compacto?! e dos medicamentos?? sdo esclarecedoras. No plano social, o prejuizo infligido as
empresas acaba por se repercutir no volume de emprego por elas oferecido?3.

Para as economias nacionais, esse fenémeno tem igualmente consequéncias econdmicas e sociais
importantes. Implica perdas para o Estado ou para a Comunidade (direitos aduaneiros € IVA) e
abre a porta a miultiplas infracgdes a regulamentagdo laboral, quando as mercadorias de
contrafacgdo ou mercadorias-pirata sdo produzidas em fabricas clandestinas com pessoal ndo
declarado. Estamos perante uma verdadeira ameaga para as economias em geral, dado que pode
provocar uma desestabilizagdo dos mercados que ataca, e que sdo por vezes muito frageis, como
é o caso do sector téxtil.

A contrafacgdo e a pirataria tém também consequéncias perniciosas sobre os consumidores. Em
geral, pressupdem uma forma deliberada de enganar o consumidor em matéria da qualidade que
este tem direito de esperar de um produto, por exemplo, de uma marca reputada. Quando compra
produtos contrafeitos ou produtos-pirata exteriores ao comércio legitimo, o consumidor néo
beneficia, em regra geral, de um servigo pds-venda, nem de um recurso eficaz em caso de
problema. Além de afectar a ordem econdmica, esse fendmeno constitui uma verdadeira ameaga
para a sociedade no seu conjunto, dado que pode repercutir-se na satide piblica (contrafacgdo de
medicamentos, alcodis adulterados) ou na seguranga ptblica (contrafac¢do de brinquedos ou de
pecas separadas de automéveis ou de avides).

Perguntas:

6. Conhece dados precisos (quantitativos) e, em caso afirmativo, quais, sobre a amplitude da
contrafac¢do ou da pirataria no(s) sector(s) de actividade em causa?

Qual é a percentagem desse fendmeno em relagdo ao comércio legitimo?

7.  Encontra-se em condigbes de fornecer dados precisos sobre as consequéncias econdémicas ¢
sociais desse fenomeno no(s) sector(s) de actividade em causa:

- para as empresas (perdas de empregos, decréscimo do volume de negdcios, etc.)?

21 No sector do disco compacto, o pirata nio suporta qualquer custo de gravagio, ndo paga licenga, nem
os devidos direitos aos artistas, nem sequer os encargos ligados a autorizagdo de reprodugio. Nio
suporta os custos de promogfo, nem os ligados & concepgdo do texto de acompanhamento e da
embalagem, que s@o assumidos pelas editoras. Além disso, como os custos de distribuigio sdo
inferiores para os produtos-piratas, o prego de custo do disco para o pirata € cerca de 60 % menos do
que o custo normal. Por fim, o pirata ndo assume qualquer risco comercial, uma vez que em geral
concentra a sua actividade nos produtos que obtém as melhores vendas.

22 No sector dos medicamentos, o infractor que conseguir obter a composi¢io de um medicamento
economiza os custos de investigagdo que, neste sector, sdo particularmente elevados. Pode, assim,
fabricar e vender o medicamento a pregos muito competitivos. Pode ainda reduzir os custos,
diminuindo as doses ou substituindo mesmo os componentes por outros produtos destituidos de
qualquer eficacia. Com as modernas técnicas tipograficas, os custos de embalagem e de etiquetagem
sédo relativamente limitados.

23 Segundo um recente inquérito realizado pela KPMG, a Unido dos Fabricantes e a SOFRES, o niimero
de empregos perdido em consequéncia da contrafacg@o ronda os 38.000 em Franga (Les Echos,
28.1.1998). Segundo um estudo da Price Waterhouse, uma redugdo de 10 % da pirataria no sector do
software, ou seja, o nivel nos EUA, representaria mais de 250.000 empregos na Europa, até 2001

(Blick durch die Wirtschaft, 28.5.1998).
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- para as economias nacionais (trabalho clandestino, perda de receitas fiscais, etc.)?

Pode fornecer dados precisos sobre as consequéncias eventuais desse fenémeno, em termos
de protecgdo do consumidor (saude, seguranga, etc.) ?

Nos casos em que a contrafac¢do ou a pirataria déem igualmente lugar a outras actividades
ilicitas (em matéria social, fiscal, etc.), pode precisar a parte que o fendmeno representa, em
relagdo a essas outras actividades ?

4. ANALISE JURIDICA

A legislagio de fundo em matéria de propriedade intelectual é proveniente, no plano
internacional, dos trabalhos da Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), bem
como dos trabalhos da Organizagio Mundial do Comércio (OMC), no seio da qual foi elaborado
o acordo ADPIC. Por seu lado, a Comunidade intervém na harmonizagdo das legislagdes
nacionais ou na criagdo de nova legislagdo, ndo s para se conformar as normas internacionais,
mas também para contribuir para a realizagdo do mercado interno. Os Estados-membros tém
vindo a adaptar a sua legislagdo na matéria, mas subsistem ainda, relativamente a certos aspecto
dos direitos de propriedade intelectual, algumas diferengas entre as legislagdes, que tém evoluido
em fun¢do dos especificos ambientes juridicos.

Uma primeira resposta a contrafacgdo e & pirataria reside na melhoria das disposi¢es de fundo
em matéria de propriedade intelectual. Paralelamente a harmonizagdo dos direitos de propriedade
intelectual, a criagdo de direitos unitarios no dominio da propriedade industrial, como existe ja
com a marca comunitaria24, contribuira para reduzir, em certa medida, os riscos de contrafacgio
e pirataria. Com efeito, os direitos unitarios gozam de uma protecg¢do uniforme e produzem
efeitos em todo o territorio da Comunidade. Permitem, assim, uma maior transparéncia e tornam
os mercados mais homogéneos e mais faceis de vigiar para os titulares de direitos unitarios.
Gragas a um sistema unitario, as dificuldades resultantes da diferenga entre os regimes nacionais
de protec¢do desapareceriam. A continuagdo do trabalho em direcgdo a criagdo de direitos
unitarios aparece, pois, como uma das respostas possiveis ao fenomeno da contrafac¢io e da
pirataria no mercado interno. A resposta a dar, no fundo, nio é necessariamente uniforme e pode
variar em fungdo dos direitos de propriedade intelectual em causa. Pode ser limitada e consistir,
em certos casos, num aprofundamento da harmonizagdo para, por exemplo, precisar certos
aspectos que tenham sido objecto de interpretagdes divergentes por parte dos tribunais.

\ \ . 7 .

Um outro meio para responder a contrafaccdo e a pirataria é agir sobre as medidas e
procedimentos para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual. Desse ponto de vista, o
acordo ADPIC contém um certo nimero de disposi¢es minimas que todos os membros da OMC
devem ter em conta. Até ao presente, as acgdes ao nivel da Comunidade, em conformidade com
esse acordo, foram empreendidas no ambito das medidas de controlo na fronteira externa da
Comunidade. De facto, verificou-se uma certa harmonizagdo entre as legislagbes dos
Estados-membros relativamente a outros aspectos cobertos pelo acordo ADPIC. Além disso, para
os restantes aspectos, ndo cobertos pelo acordo ADPIC, cada Estado-membro organiza o
controlo e a repressio do fenémeno, de modo que podem existir variagGes, por vezes
importantes, de um pais para outro. Ora, as actividades de contrafac¢io e de pirataria, que
revestem uma dimens#o transnacional e que se organizam e se profissionalizam cada vez mais,
ndo podem ser tratadas eficazmente ao nivel de um s6 pais. E, pois, importante avaliar a eficacia
das medidas e procedimentos existentes, também no plano pratico, e examinar as melhorias que

24 Regulamento (CE) n° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria, JO

L 11de 14.1.1994, p. 1.
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poderiam eventualmente ser introduzidas; nesse contexto, importa tomar em conta as disposigdes
especificas de certas legislages nacionais que deram ja provas de eficacia. Em certos sectores
sujeitos a um fendmeno de moda, onde a maioria das vendas se realizam durante um periodo
relativamente curto, importa perguntar se as medidas e procedimentos de combate a contrafac¢do
e A pirataria sio suficientemente eficazes para permitir uma intervencio rapida.

Se bem que essa situagdo ndo seja contemplada pela regulamentagdo comunitiria em matéria de
controlo das mercadorias de contrafacgio e mercadorias-pirata na fronteira externa?’, parece-nos
atil, no Ambito do presente Livro Verde, avaliar os meios de que dispde o titular do direito no
mercado interno para fazer respeitar o seu direito de propriedade intelectual no caso das
mercadorias fabricadas legalmente fora da Comunidade mas importadas pela Comunidade sem o
seu consentimento («importagdes paralelas»). Bem entendido, essa avaliagdo ndo pretende por
em causa o principio do esgotamento dos direitos de propriedade intelectual, estabelecido
claramente pela jurisprudéncia do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias?® e integrado
na legislagdo comunitaria?’. Essa avaliagdo deve igualmente ter em conta a situagdo especifica a
cada direito de propriedade intelectual.

Perguntas:

8. De forma geral, qual é, em seu entender, o principal problema do sistema juridico actual,
em matéria de contrafacgdo e de pirataria ?

9. A legislagdo de fundo nacional, comunitaria e internacional em matéria de propriedade
intelectual parece-lhe actualmente adequada para prevenir a contrafacgéo e a pirataria no
mercado interno? Se for caso disso, elabore uma distingdo de acordo com os direitos de
propriedade intelectual em questio.

Em caso negativo, que melhorias deveriam, em seu entender, ser introduzidas?

Especificamente, pensa que certas disposi¢des de fundo existentes no plano nacional e
internacional necessitariam de ser completadas no plano comunitario? Se sim, quais?
Complete, fazendo também aqui uma distingdo em fungdo dos direitos de propriedade
intelectual.

Em seu entender, existem aspectos a precisar, tendo em conta a jurisprudéncia dos érgéos
jurisdicionais nacionais?

10. As disposigdes nacionais, comunitirias e internacionais relativas as medidas e
procedimentos para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual sdo, em seu
entender, apropriadas para prevenir e reprimir a violagdo desses direitos no mercado
interno?

Em caso negativo, que melhorias deveriam ser introduzidas?

Pensa que certas medidas e procedimentos existentes no plano nacional e internacional
necessitariam de ser completadas no plano comunitario? Se sim, quais? Elabore uma
distingdo, de acordo com os direitos de propriedade intelectual em causa.

25 Cf. n° do artigo 1° do Regulamento (CE) n°® 3295/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, ja
citado.

26 Cf. nomeadamente Merck & Co. Inc. contre Stephar, de 14.7.1981, processo 187/80, Colect. 1981, p.
2063.

27 Cf. n°l do artigo 7° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que

harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas, JO L 40 de 11.2.1989, p. 1.
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11. No plano prético, as medidas e procedimentos ja existentes sdo eficazes?

Em caso negativo, quais deveriam ser as correc¢Ges e alteragbGes a introduzir? Faga,
eventualmente, uma distingdo de acordo com os direitos de propriedade intelectual em
causa.

Nos sectores sujeitos a um fenémeno de moda, as medidas e procedimentos de combate a
contrafacc¢do e a pirataria sdo, no seu entender, suficientemente eficazes para permitir uma
intervengdo rapida?

12. No caso das mercadorias fabricadas legalmente fora da Comunidade mas importadas para
aqui sem o consentimento do titular do direito na Comunidade («importagGes paralelasy),
os meios de que dispde este Gltimo para fazer respeitar o seu direito de propriedade
intelectual sdo, no seu entender, suficientes ?

Caso contrario, quais seriam, em seu entender, as melhorias a introduzir?
13. No seu sector de actividade, se tiver escolha entre varios direitos de propriedade intelectual

no dmbito de um procedimento judicial, qual é, em seu entender, o que lhe confere maior
protecg¢do? Faga, se for caso disso, uma distingdo em fungdo dos paises em causa.

5. SOLUCOES POSSIVEIS

Para combater de forma eficaz a contrafacg¢do e a pirataria, podem ser previstas medidas de
alcance horizontal, em quatro dominios diferentes: as actividades de vigilancia do sector privado,
a utilizagdo de dispositivos técnicos, as sangdes e os meios de fazer respeitar os direitos de
propriedade intelectual e a cooperagdo administrativa entre as entidades competentes.

5.1.  Actividades de vigilancia do sector privado

As actividades de vigilancia sdo sobretudo o resultado de iniciativas privadas com origem em
associagdes ou organizagdes profissionais nacionais, europeias ou internacionais, tais como
associagdes de fabricantes, associagdes de titulares de marcas e sociedades de gestdo colectiva.
Consistem, geralmente, em observar a evolugdo do mercado, aconselhar e apoiar os industriais,
colaborar com os servigos publicos (alfindega, policia, justiga), proceder a uma vigilancia das
actividades suspeitas e detectar os actos de contrafacg@o e pirataria, informar o grande publico e,
eventualmente, convencer os poderes publicos da necessidade de alterar a legislagdo. Tais
iniciativas sdo frequentemente muito eficazes no combate a contrafacgdo e a pirataria. Contudo,
as actividades de vigilancia exercidas pelo sector privado devem respeitar as regras de
concorréncia comunitaria. Essas regras assumem uma importancia decisiva na criagdo de um
mercado interno competitivo que inclui bens e servigos abrangidos pelos direitos de propriedade
intelectual. A Comissdo intervira com determinagdo sempre que suspeitar de infracgdes a essas
regras. Consequentemente, as propostas que se seguem devem ser lidas tendo em conta esse
aspecto.

Vigildncia do mercado

A vigilancia do mercado ¢ um elemento importante para detectar os actos de contrafacgdo e de
pirataria e tomar as medidas preventivas e repressivas apropriadas. A eficicia dessa vigilancia
depende em boa parte, como se compreende, da importincia do mercado em causa e do nimero
de operadores intervenientes no mercado. Se os operadores em causa forem poucos, a vigilancia
do mercado serd mais fécil de exercer. No sector do disco compacto, por exemplo, foi instituido
um sistema de identificagdo que permite detectar a fonte da pirataria. Importa pois, ao nivel do
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mercado interno, avaliar a eficicia dos sistemas de vigilancia existentes e, quando ndo existam
num sector determinado, avaliar a necessidade da sua criagéo.

Perguntas :

14. No seu sector de actividade, existe algum sistema de vigilancia do mercado para
detectar os casos de contrafacg¢do ou de pirataria?

Em caso afirmativo, esse sistema de vigilancia funciona bem?

Se ndo, que melhorias deveriam, em sua opinido, ser introduzidas? Essas melhorias
deveriam ser procuradas ao nivel comunitario? Se sim, especifique.

Caso ndo exista no seu sector de actividade um sistema de vigildncia do mercado, pensa
que a entrada em funcionamento de um tal sistema poderia contribuir eficazmente para o
combate a contrafacgio e a pirataria no mercado interno? Se sim, esse sistema deveria ser
instituido ao nivel comunitario? Especifique.

Refor¢o da cooperagdo

As actividades de luta contra o fenémeno desenvolvidas por estas organizagdes, nomeadamente
em termos de recolha das informagdes disponiveis, deveriam ser apoiadas, ao nivel nacional ou
comunitario, e encorajadas. Uma tal ac¢do poderia traduzir-se, por exemplo, pelo contributo dos
servigos encarregados do combate a contrafacgdo e a pirataria para a alimentagdo das bases de
dados existentes, geradas por estas organizagdes, ou mesmo pela criagdo de uma base de dados
central que poderia ser alimentada em simultdneo pelas organizagdes e pelos servigos
supramencionados. Nos dois casos, é conveniente garantir o respeito das regras de
confidencialidade e a protecg¢do dos dados pessoais. Poderia igualmente ser prevista a promogao
e criagdo de tais organizagdes onde ndo existam ainda, bem como o seu apoio, aproximagao ou
agrupamento.

A troca de experiéncias entre as organizagdes profissionais € os servigos encarregados do
combate a contrafacgio e a pirataria?® poderia também ser encorajada, do mesmo modo que o
langamento, pelos poderes publicos em ligagdo com essas organizagdes, de médulos de formagio
destinados aos agentes dos servigos encarregados da luta contra o fenémeno. O programa
FALCONE?? poderia eventualmente apoiar essas acgdes através da contribuig¢do financeira para
projectos de dimensdo europeia. Poderia ainda ser concedido um apoio as campanhas de
sensibilizagdo e de comunicagdo junto do grande piblico, que desempenham um papel
preventivo importante.

Além disso, a cooperagdo entre os poderes publicos e esse tipo de organizagdes, nomeadamente
para a troca de informagdo, poderia ser formalizada, na forma de protocolos de acordo. As
organizagdes comprometer-se-iam, assim, a comunicar aos poderes piblicos as informagdes de
que possam ter conhecimento, directamente ou por intermédio dos seus aderentes, sobre casos de
contrafacgdo ou de pirataria, enquanto os poderes publicos forneceriam, no respeito das regras de

28 Em varios Estados-membros, pelo menos, trata-se de servigos aduaneiros. Dependendo dos paises, em
caso de descoberta de produtos de contrafacgdo ou piratas, os dossiers sdo transmitidos aos servigos de
policia responséaveis pelo inquérito, ou sdo da responsabilidade dos préprios servigos aduaneiros
(Reino Unido, Alemanha) que detém o poder de investigag@o.

29 Acgdio Comum, de 19 de Margo de 1998, adoptada pelo Conselho com base no artigo K.3 do Tratado
da Unigo Europeia, que institui um programa de intercimbio, formagdo e cooperagdo destinado aos
responsaveis pela acgdo contra a criminalidade organizada (programa Falcone), JO L 99 de 31.3.1998,

p. 8.
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confidencialidade e desde que a lei o permita, informagdes sobre casos de contrafac¢éo ou de
pirataria descobertos, para permitir a essas organizagSes ou aos seus aderentes reagir
rapidamente, incluindo no plano judicial.

Perguntas :

15. Pensa que a promogdo de actividades das organizagGes profissionais, tais como as
campanhas de sensibilizagdo do grande publico ou a recolha e a difusdo de informagao,
seria de natureza a melhorar o combate a contrafacg@o e a pirataria no mercado interno?

Uma iniciativa na matéria, ao nivel comunitario, seria apropriada?

Nesse contexto, que pensa, por exemplo, no respeito das regras de protecgéo, da criagdo de
uma base de dados central ou do reforgo das bases de dados existentes?

Considera que tais iniciativas ao nivel comunitario, visando encorajar a criagdo ou o
agrupamento de tais organizagdes, poderiam contribuir para o reforgo da luta contra o
fenémeno?

16. Em sua opinido, como poderiam ser reforcadas a cooperagdo reciproca e a troca de
informagdes entre os poderes publicos e as organizagdes profissionais?

Em sua opinido, a criagio de protocolos de acordo entre os poderes publicos e as
organizagdes profissionais nesses dominios, por exemplo, seria susceptivel de contribuir
utilmente para a luta contra o fenomeno ?

Melhoria do enquadramento juridico

Essas organizagdes preenchem frequentemente uma missdo de controlo e de inquérito por conta
dos seus aderentes. Poderia igualmente ser prevista uma extensdo dos poderes das organizagdes
empenhadas no combate & contrafac¢do € a pirataria, que lhes conferisse capacidade judiciaria
para poderem defender os interesses colectivos que tém a seu cargo. De forma mais geral,
poderia ser examinada a criagdo de um enquadramento juridico para as ac¢des e intervengdes que
as organizagdes de combate a contrafac¢dio e & pirataria sdo levadas a realizar. Isso poderia
eventualmente traduzir-se por uma reformulagdo do funcionamento dessas organizagdes,
incluindo, se for caso disso, na forma de uma associagio pontual as operagGes de controlo das
entidades competentes.

Por outro lado, os dispositivos técnicos que permitam autenticar bens e servigos, ou proteger os
mesmos por qualquer outra forma, ndo devem ser usados de modo abusivo, com a finalidade de
confinar os mercados e de controlar as importagdes paralelas. A Comissdo ndo tolerard qualquer
infracgio ao direito comunitario, nomeadamente, as regras do mercado interno ou em matéria de
concorréncia, que possa resultar da utilizag@o de tais dispositivos técnicos.

Perguntas:

17. Em seu entender, as possibilidades de acc¢éo e de intervengdo operacionais das organizagdes
profissionais envolvidas no combate a contrafacg¢do ou a pirataria sdo suficientes para lutar
eficazmente contra o fenomeno?
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Se ndo, pensa que a criagdo de um quadro juridico para as acgGes e intervengdes dessas
organizagdes, por exemplo para as associar mais estreitamente ao trabalho das entidades
nacionais, permitiria imprimir uma maior eficacia a luta contra o fenémeno?

Em caso afirmativo, que modalidades deveria assumir?

18. Em sua opinido, ¢ suficiente o papel que essas organizagdes profissionais desempenham no
ambito dos procedimentos judiciais?

Considera, por exemplo, que uma extensdio dos respectivos poderes, para lhes conferir
capacidade judiciaria e melhor poderem defender, assim, os interesses colectivos que tém a
seu cargo, seria de natureza a melhorar a luta contra o fenémeno no mercado interno?

Em caso afirmativo, que modalidades deveriam ser previstas (justificagdo de um interesse
em agir...)?

19. Quais sdo, em sua opinido, as instincias nacionais ou internacionais, ou as organizagdes
profissionais mais eficazes no combate a contrafacgfo e a pirataria?

5.2. Utilizacao de dispositivos técnicos

Um dos meios ao alcance dos titulares de direitos de propriedade intelectual para combater a
contrafacgio € a pirataria é a utilizagdo de dispositivos técnicos capazes de proteger e autenticar
os seus produtos ou servigos. Tais dispositivos podem assumir diversas formas: hologramas de
seguranga, meios Opticos, cartdes inteligentes, sistemas magnéticos, cédigos biométricos, tintas
especiais, etiquetas microscopicas, etc. Esses dispositivos técnicos permitem proceder
judicialmente e reprimir a contrafac¢do e a pirataria. Na verdade, através desses dispositivos,
pode facilmente “seguir-se o rasto” de obras, produtos ou servigos utilizados ilicitamente,
tornando possivel encontrar e processar com mais eficacia os autores da infrac¢do. No entanto,
os referidos dispositivos técnicos, se é certo que permitem detectar as mercadorias de
contrafac¢do ou de pirataria mais grosseiras, ndo resistem, regra geral, as investidas dos
infractores mais sofisticados que acabam por reproduzir, por sua vez, esses dispositivos. Dai que
estes devam beneficiar de uma protecgdo juridica apropriada, a fim de impedir a sua violagéo,
manipulagdo ou neutralizagéo.

Existem obrigag&es internacionais no dominio do direito de autor e dos direitos conexos3C, no
que se refere a protecgdo juridica contra a neutralizagdo das medidas técnicas, as quais recorrem
os respectivos titulares no quadro do exercicio dos seus direitos de propriedade intelectual e que
restringem a pratica de actos que ndo sejam autorizados pelos titulares dos direitos ou permitidos
pela lei. A nivel comunitario, a Comissdo empreendeu iniciativas na area da propriedade
intelectual®!, para que certas actividades ilicitas relativas aos dispositivos técnicos sejam
proibidas pelos Estados-membros.

30 Cf. artigo 11° do Tratado da OMPI sobre o direito de autor e o artigo 18° do Tratado da OMPI sobre
prestagdes e fonogramas. Estes dois tratados foram aprovados pela conferéncia diplomatica da OMPI
sobre certas questdes de direito de autor e de direitos conexos, realizada em Genebra, em 20 de
Dezembro de 1996.

31 Cf. artigo 6° da proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a harmonizagio

de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na Sociedade da Informagéo (ja citada).
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Eficdcia dos dispositivos técnicos

Se € certo que as iniciativas comunitarias em curso em matéria de propriedade intelectual devem
ser discutidas nas instdncias apropriadas, convém perguntar e tentar saber se os dispositivos
técnicos implantados no dominio da propriedade industrial se encontram suficientemente
protegidos ou se a protecgdo dos mesmos deve ser garantida, ou reforgada, por exemplo através
de uma iniciativa comunitaria que vise proibir certas actividades com fins comerciais realizadas
nos Estados-membros e relacionadas com dispositivos técnicos ilicitos (fabrico, importagdo na
Comunidade, venda, posse, instalagio, manutengéo, substitui¢do, publicidade, etc.).

Por outro lado, os dispositivos técnicos destinados a autenticar bens e servigos, ou a protegé-los
por outros meios, ndo devem ser utilizados abusivamente com o objectivo de seccionar os
mercados e de controlar as importagdes paralelas. A Comiss@o ndo tolerara nenhuma infracg¢do
ao direito comunitario, € nomeadamente as regras do Mercado interno e as regras relativas a
concorréncia, que poderia resultar da utilizagdo de tais dispositivos técnicos.

Perguntas:

20. Recorre a dispositivos técnicos especiais para proteger os seus direitos de propriedade
industrial? Em caso afirmativo, quais?

Esses dispositivos técnicos oferecem protecgdo eficaz? Em caso negativo, quais os
problemas constatados? Qual o respectivo custo?

21. A protecgdo juridica desses dispositivos técnicos esta, em sua opinido, suficientemente
garantida para impedir as actividades que permitam ou facilitem a violagdo, manipulagio ou
neutralizagdo ndo autorizadas desses dispositivos?

Essa protecgdo encontra-se garantida ao nivel de cada empresa, e da propria industria, ou a
nivel legislativo e regulamentar?

22. No que diz respeito ao papel das entidades publicas competentes, pensa que a
uniformizagdo das normas de protecg¢do desses dispositivos técnicos seria uma resposta
adequada as actividades ilicitas?

Em caso negativo, que alternativa, em sua opinido, poderia ser considerada?

Sem prejuizo das iniciativas que estdo a ser examinadas a nivel comunitario no dominio da
propriedade intelectual, seria favoravel a uma iniciativa da Unido Europeia sobre a
propriedade industrial que visasse proibir em todos os Estados-membros, de maneira geral,
actividades como a fabricagdo, importagio na Comunidade ou venda de dispositivos
técnicos ilicitos?

Contribuigdo dos programas de investigagdo e desenvolvimento

Os programas de investigagdo e desenvolvimento da Comissdo podem contribuir para fornecer
solugdes no que respeita a utilizagdo de dispositivos técnicos. Neste contexto, seria Gtil obter
informagdes, em especial sobre a natureza (papel, fungGes) dos dispositivos técnicos
considerados desejaveis pelos meios interessados, que permitissem precisar e focalizar certas
acgdes de I&D do quinto programa-quadro, designadamente no dmbito da segunda ac¢do-chave
do programa especifico de investigagdo, desenvolvimento tecnoldgico e demonstragdo no
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dominio “Sociedade da informagdo convivial” (1998-2002)32. Essas informagdes poderiam,
assim, ser tidas em conta para a defini¢do de acgdes de 1&D especificas.

Perguntas:

23. Na medida em que entenda que a utilizagdo de dispositivos técnicos poderia contribuir para
proteger os seus direitos de propriedade intelectual:

- Quais deveriam ser, em sua opinido, a natureza e as fungdes ideais de um dispositivo
técnico capaz de responder as suas necessidades (a sua resposta ndo deve necessariamente
tomar em conta o estado actual das tecnologias disponiveis, mas limitar-se a pormenorizar
as fungGes desejaveis)?

- Poderia descrever o cenario ideal para a instalagdo de um dispositivo técnico que
respondesse as suas necessidades?

- Considera desejavel que os dispositivos técnicos de protec¢do sejam objecto de
normaliza¢do? Em caso afirmativo, a que nivel? Em caso negativo, porqué?

5.3. Sanc¢ées e meios para fazer respeitar os direitos de propriedade
intelectual

A par da promogao de actividades de vigilancia no sector privado e da protecg¢do dos dispositivos
técnicos, importa igualmente avaliar a necessidade e a viabilidade de eventuais iniciativas
comunitarias em matéria de sangGes e meios para fazer respeitar os direitos de propriedade
intelectual. Ha que perguntar se ndo sera de considerar a instituicdo de medidas e procedimentos
complementares aos ja contidos no acordo ADPIC - no que se refere aos meios para fazer
respeitar os direitos de propriedade intelectual’3, os quais constituem, nesta matéria, a base
comum a todos os Estados-membros da CE - a fim de melhorar e reforgar o combate a
contrafac¢do e a pirataria no mercado interno. Neste contexto, convém tomar em consideragdo as
disposi¢des particulares decorrentes de certas legislagdes nacionais que ja deram provas da sua
eficacia. E evidente que as sangBes e os meios eventualmente previstos a nivel comunitario para
fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual deverdo obedecer aos principios gerais do
direito, entre os quais, por exemplo, a proporcionalidade e o respeito pela vida privada.

Procedimento criminal e sangoes

Todas as legislagdes dos Estados-membros prevéem que o contrafactor ou o pirata seja, em
principio, passivel de sangdes penais, mas o nivel e a severidade das sangdes variam
consideravelmente de um Estado-membro para outro. Todavia, em certos sistemas juridicos, ndo
esta prevista qualquer sangdo penal, embora, nestes Gltimos anos, varios Estados-membros
tenham reforgado o procedimento criminal quanto a contrafac¢do e a pirataria. A acgdo penal
oferece, com efeito, certas vantagens relativamente a via civel (maior efeito dissuasivo, procura e
recolha de provas mais eficazes, etc.). Convém, pois, questionarmo-nos quanto a eficacia das
actuais formas de repressio no mercado interno e quanto as eventuais melhorias a introduzir. Na
medida em que a contrafacgdo, assim como a pirataria, ddo lugar na maior parte dos casos a uma
cadeia de operagGes sucessivas, ¢ importante saber se todos os intervenientes nessa cadeia, desde
o fabricante ao revendedor, passando pelos intermediarios, estdo abrangidos pela legislagdo
aplicavel. Uma outra questdo importante é a de saber se as disparidades existentes entre os

32 Pproposta de decisio do Conselho, apresentada pela Comissdo em 10 de Junho de 1998, JO C 260 de
18.8.1998, p. 16.

33 Cf. artigos 41° a 61° do acordo ADPIC.
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Estados-membros podem ter efeito na localizagdo das actividades de contrafacg@do e de pirataria
no mercado interno.

A Comunidade, por seu lado, deve zelar para que a legislagdo comunitaria seja correctamente
aplicada e, nessa medida, ndo pode desinteressar-se da repressdo dos actos que violam o direito
comunitario. Na sua comunicagdo de 199534, a Comissdo teve ja ocasido de demonstrar a
necessidade de tomar medidas, em especial sob a forma de sangdes, para garantir o bom
funcionamento do mercado interno, inclusivamente no dominio da protec¢do da propriedade
industrial e comercial. O Conselho, no seguimento dessa comunicagdo, adoptou uma resolugfo3?
em 29 de Junho de 1995, instando os Estados-membros a sancionarem as infracgdes ao direito
comunitario com a mesma severidade que for usada relativamente ao desrespeito do direito
nacional e convidando a Comissdo a prosseguir o estudo destas questdes e a apresentar
propostas, se necessario. Em seguida, foram introduzidas clausulas-tipo sobre sangdes nos
regulamentos e directivas propostos pela Comissdo, designadamente no dominio da propriedade
intelectual3s.

Podem ser considerados igualmente outros meios repressivos. Certas legislagdes nacionais
prevéem, por exemplo, disposigdes particulares para reforgar as sangdes penais. Estas medidas
parecem ser muito eficazes para combater a contrafacgdo e a pirataria. Podem citar-se entre essas
disposi¢des, nomeadamente, o encerramento parcial ou total, durante um certo periodo, da loja
ou do estabelecimento que cometeu o acto litigioso. Uma solugdo poderia ser a de alargar
medidas como essas ao conjunto da Comunidade.

Perguntas

24. Uma vez que as disposi¢des do acordo ADPIC postas em pratica nos Estados-membros
prevéem a instauragdo de processos penais € a aplicagdo de penas em certas situagdes,
pensa que deveriam ser introduzidas outras melhorias, a fim de fazer respeitar os direitos de
propriedade intelectual no mercado interno?

Em caso afirmativo, quais?

A legislagdo actualmente aplicavel ¢ suficiente para abranger os diferentes intervenientes
duma cadeia de contrafacgdo ou de pirataria? Em caso negativo, quais deveriam ser, em sua
opinido, as disposi¢des a instituir para descobrir os verdadeiros responsaveis?

As disparidades existentes entre os Estados-membros tém, em sua opinido, efeitos sobre a
localizagdo das actividades de contrafacg@o e de pirataria no interior da Comunidade?

25. A fim de permitir uma aplicag@o uniforme da legislagdo no mercado interno, parece-lhe que
o estabelecimento de sangdes a nivel comunitario, destinadas a completar as sangdes
nacionais, seriam um meio de luta eficaz contra a contrafac¢dio e a pirataria no mercado
interno?

26. Em caso negativo, a que outro(s) meio(s) se poderia, em sua opinido, recorrer?

34 Comunicagio da Comissdo ao Conselho e ao Parlamento Europeu, relativa ao papel das sangdes na
aplicagfo da legislagdo comunitdria no dominio do mercado interno, COM(95) 162 de 3.5.1995.

35 Resolugdo do Conselho, de 29 de Junho de 1995, relativa a aplicagiio uniforme e eficaz do direito
comunitario e as sang¢des apliciveis a violagdes deste direito no dominio do mercado interno, JO C
188 de 22.7.1995, p. 1.

36 Cf. por exemplo o artigo 8° da proposta de directiva sobre a harmonizagio de certos aspectos do

direito de autor e dos direitos conexos na Sociedade da Informagdo (COM(97)628), ja citada.
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Por exemplo, pensa que o encerramento da loja ou do estabelecimento onde foi cometido o
acto em causa seja uma medida apropriada e eficaz?

Procedimento civel e vias de recurso

Para fazerem respeitar os seus direitos de propriedade intelectual, os titulares t€m & sua
disposi¢do, a nivel nacional, um certo nimero de medidas e de procedimentos judiciais, de
caracter provisdrio ou definitivo, que podem accionar em caso de violagdo desses direitos. Se €
certo que essas medidas e procedimentos judiciais prosseguem objectivos semelhantes em todos
os Estados-membros, ja que todos estes se encontram vinculados pelo acordo sobre os aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (acordo ADPIC), concluido
no quadro da OMC, as modalidades praticas podem por vezes variar de forma significativa de
um Estado-membro para outro.

Mais rapidas e mais eficazes do que as medidas que possam ser solicitadas quanto a questdo de
fundo, as providéncias cautelares permitem, por um lado, impedir que seja ou continue a ser
cometido um acto de contrafac¢do ou de pirataria e, por outro, salvaguardar os elementos de
prova3’. Elas ndo prejudicam, em principio, a questdo de fundo. As providéncias cautelares,
incluindo eventualmente as tomadas no 4mbito de um processo ndo-contraditdrio, existem em
principio em todos os Estados-membros?8. No entanto, tanto ao nivel das regras de tramitagéo
processual como da frequéncia de utilizagdo dessas vias legais, existem diferen¢as importantes
entre os sistemas nacionais, decorrentes das tradi¢des e da abordagem de cada Estado-membro.

A obtengio e a salvaguarda de provas sdo elementos importantes no combate a contrafacgéio e a
pirataria. Deste ponto de vista, o procedimento conhecido no direito britanico pela designagéo de
“Anton Piller Order” e o procedimento francés do arresto da contrafac¢do podem oferecer meios
muito eficazes para constituir e conservar provas. Ndo ha divida de que tais medidas visando
preservar as provas na fase pré-judicial, ou durante a tramitagdo processual, contribuem muito
eficazmente para o combate a contrafacgdo e a pirataria.

As diferentes medidas que podem ser solicitadas ao juiz da questdo de fundo ou ao juiz
competente para a providéncia cautelar sdo, designadamente, a cessa¢do da violagdo ou a
prevencdo de futuras violagdes, as injungdes e ainda as indemnizagdes por perdas e danos.
Quanto aos pedidos de cessagdo e prevengdo de novas violagdes, podem ser formulados em
todos os Estados-membros e obrigam o autor da violag@o a cessar toda e qualquer interferéncia
continuada resultante do acto de contrafacgdo. A interferéncia que devera cessar diz respeito as
préprias mercadorias em causa e aos dispositivos utilizados para a sua produgdo. Embora os
principios fundamentais sejam idénticos, existem diferengas a nivel das regras de aplicagdo, por
exemplo no que se refere a tomada em conta dos interesses de terceiros, a maneira de eliminar as
mercadorias em causa (destruicdo, reexportagdo, etc.) ou as condi¢des sob as quais pode ser
ordenado o desaparecimento dos dispositivos utilizados para produzir essas mercadorias. Os
tribunais neerlandeses, por exemplo, instituiram uma abordagem interessante que prevé a
possibilidade de o infractor ser obrigado a pagar os custos da retirada do mercado das
mercadorias em causa.

37 Segundo a definigdo dada pelo TJCE, constituem medidas provisérias ou cautelares no sentido do
artigo 24° da Convengdo de Bruxelas, as «medidas que, nas matérias abrangidas pelo seu dmbito de
aplicagdo, se destinam a manter um situagdo de facto ou de direito, a fim de salvaguardar direitos
cujo reconhecimento é, por outro lado, pedido ao juiz da questdo de fundo» (Reichert, de 26.3.1992,
processo C-261/90, Colect. 1992, p. 1-2149).

38 Cf. especialmente o procedimento de kort geding nos Paises Baixos, ou o processo de urgéncia em

Franga.
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Quanto as injungdes, trata-se do instrumento mais frequentemente utilizado nos
Estados-membros para nio permitir novas violagdes de um direito de propriedade intelectual. O
desrespeito de uma injungdo da lugar a sangGes especificas, geralmente uma multa, que € paga
quer ao Estado quer a pessoa a favor da qual a injungio foi proferida. Finalmente, em matéria de
reparagdo, o infractor € obrigado a pagar uma indemnizagéo por perdas e danos ao titular do
direito, a fim de reparar o prejuizo sofrido pelo facto de ter sido violado o direito de propriedade
intelectual. No entanto, os montantes das indemnizagdes por perdas e danos, que geralmente sdo
atribuidas, mesmo quando nfo existe ilicito, sdo muitas vezes considerados pelos profissionais
como sendo insuficientes para assegurar uma reparagdo adequada do prejuizo sofrido.

Se ¢ verdade que essas medidas e esses procedimentos judiciais sdo comuns a todos os
Estados-membros, é evidente que as regras de aplicagdo podem variar conforme os paises.
Convém, pois, avaliar a sua eficacia no mercado interno e examinar as eventuais melhorias a
introduzir, inclusivamente a transposigdo dessas medidas e dos procedimentos que deram provas
de eficacia em certos Estados-membros.

Perguntas.

27. Uma vez que as disposigdes do acordo ADPIC postas em pratica nos Estados-membros
prevéem a instauragdo de medidas e procedimentos eficazes e dissuasivos, pensa que
deveriam introduzir-se melhorias complementares para fazer respeitar os direitos de
propriedade intelectual no mercado interno?

Em caso afirmativo, quais?

Entre as medidas e os procedimentos judiciais existentes, quais sdo, de acordo com a sua
experiéncia, os mais eficazes?

No que respeita ao destino a dar aos produtos reconhecidos como piratas ou contrafacgdes,
que pensa da ideia de os entregar a obras de caridade em vez de os destruir
sistematicamente? Sob que condi¢des devera efectuar-se essa entrega?

28. Que pensa da ideia de alargar a toda a Comunidade Europeia a aplicagdo das medidas e dos
procedimentos judiciais existentes em certos Estados-membros ou mesmo a nivel
comunitario, em determinados dominios especificos, para combater a contrafac¢ido ¢ a
pirataria, os quais deram ja provas da sua eficacia?

Por exemplo, pensa que 1) a retirada do mercado, a custa do infractor, das mercadorias em
causa ou 2) a possibilidade de o titular do direito, mediante simples requerimento, obter o
arresto efectivo das mercadorias, antes de qualquer acgdo relativa a questdo de fundo, como
prevé o direito francés (arresto da contrafacgdo) ou britdnico («Anton Piller Order»),
constituem medidas que mereceriam ser aplicadas em todos os Estados-membros?

Outras medidas

Existem outras medidas aparentemente eficazes para combater a contrafacgdo e a pirataria, as
quais podem ser geralmente aplicadas tanto no quadro de um processo civel como no quadro de
um processo-crime. Assim, a publicacdo das sentengas, muitas vezes utilizada, nomeadamente
em Italia e em Franga, é considerada uma pena complementar aplicada pelo tribunal em caso de
contrafac¢do ou de pirataria.

Uma outra medida consiste no direito de informagio. Esta medida, que se reveste de caracter
facultativo no acordo ADPIC, é independente do pedido de indemnizagdo por perdas e danos e
aplica-se a todos os infractores, aos quais pode ser ordenado, sob pena de sang¢3es, revelarem
informagdes sobre a origem das mercadorias em causa, os circuitos de distribuigdo e a identidade
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de terceiros implicados na sua produgdo e distribuigdo. Tal medida, que ja deu provas no
dominio do combate a droga, é muito eficaz porque permite localizar a origem da violagéio e
acabar com os circuitos de distribuigio. E evidente que a eventual introdugdo do direito de
informacgdo devera ser acompanhada de medidas de protecgao eficazes, de maneira a assegurar a
confidencialidade das informagdes fornecidas. Até a data, o direito de informagio foi introduzido
com sucesso no sistema juridico de alguns Estados-membros apenas, nomeadamente na
legislagfio alema sobre a propriedade intelectual e na lei do Benelux sobre as marcas3®.

Convém, pois, avaliar a eficacia dessas medidas e examinar em que condigdes elas poderiam
eventualmente ser postas em prética.

Perguntas:

29. A publicagdo das sentengas constitui, em sua opinido, um instrumento apropriado e eficaz
no combate a contrafacg@o e a pirataria?

Em caso afirmativo, que formas deveria assumir essa publicagdo?

30. A obrigagdo de o infractor fornecer certas informagdes (direito de informagdo) €, em sua
opinido, uma medida apropriada para combater a contrafacgéo e a pirataria?

Em caso afirmativo, sob que condigSes deveria ser exercida essa obrigagdo?

Competéncia dos tribunais e lei aplicdvel

A livre circulagdo de mercadorias e servigos no interior do mercado unico coloca igualmente o
problema da lei aplicavel e da jurisdigdo competente em casos de contrafac¢do e de pirataria que
digam respeito a varios Estados-membros.

Nos casos de contrafac¢do ou de pirataria cometidos ou com efeito em varios paises, pode
colocar-se a questdo de saber qual a lei a aplicar, tendo em conta a dimensdo territorial da
protecgdo da maior parte dos direitos de propriedade intelectual. Convém assinalar, a este
propdsito, que a Convengdo de Roma relativa a lei aplicavel, concluida em 19 de Junho de
198040 entre os Estados-membros, é somente aplicavel as obrigagdes contratuais, embora estejam
em curso trabalhos preliminares no seio da Comissdo e do Conselho para criar um eventual
instrumento sobre a lei aplicavel as obriga¢Bes extracontratuais (“Roma I17).

Por outro lado, pode interessar ao titular do direito apresentar um pedido de injungdo ou de
indemnizagio junto de um unico tribunal, que nesse caso tem a possibilidade de ordenar medidas
correctivas em qualquer momento do processo. Bem entendido, nesta hipotese devem ser
respeitadas as regras relativas ao reconhecimento e a execugio das decisdes judiciais.

Em matéria civil e comercial, as regras da Convengdo de Bruxelas*! deverdo permitir resolver as
dificuldades inerentes a determinagio do tribunal competente. Esta convengdo ndo prejudica a
aplicagdo das disposigdes que, em determinadas matérias, regem a competéncia judiciaria, o

39 No seguimento de um pedido do Parlamento Europeu, o direito de informagéo foi previsto na proposta
de directiva sobre marcas, desenhos e modelos, de 1996, mas foi suprimido em 1997 devido ao facto
de o Conselho ter sido do parecer de que uma disposi¢éo dessa natureza néo relevava do campo de
aplicagdo dessa directiva, a qual se limita & harmonizag¢8io das disposi¢Ges nacionais com incidéncia
mais directa sobre o funcionamento do mercado interno.

40 JO L 266 de 9.10.1980, p. 1.

41 Convengido de 27 de Setembro de 1968 relativa 4 competéncia judicidria e 4 execugdo de decisdes em

matéria civil e comercial, JO C 27 de 26.1.1998 (versdo consolidada), ja citada.
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reconhecimento ou a execugdo das decisdes, e que estejam ja contidas nos actos das instituigdes
das Comunidades Europeias ou nas legislagdes nacionais harmonizadas em execugio desses
actos (n° 3 do artigo 57°); assim, foram introduzidas disposi¢des particulares na legislagdo
comunitéria ja adoptada ou em vias de adopg@o sobre a marca comunitaria e sobre os desenhos e
modelos comunitarios*2. Ndo existem, em contrapartida, disposi¢es deste tipo nos casos de
violagdo dos direitos de propriedade intelectual nacionais.

Convém notar que as regras da Convengdo de Bruxelas formam um todo importante em matéria
de competéncia dos tribunais no 4mbito do mercado interno. Com efeito, a convengdo contém
nio somente regras de competéncia relativamente a uma matéria, mas também regras
respeitantes, por exemplo, & pluralidade de defensores, a conexio e as providéncias cautelares. E
de notar ainda que, se o arguido ndo se encontra domiciliado num dos Estados contratantes, a
competéncia do tribunal é determinada pela lei nacional de cada um dos Estados contratantes. O
pormenor introduzido nesta legislagdo explica-se pelo objectivo final da convengéo, ou seja, o
reconhecimento ¢ a execu¢do das sentengas nos outros Estados contratantes.

O n° 3 do artigo 5° da convengdo prevé uma regra especial em matéria extracontratual. Segundo
esta regra, € competente “o tribunal onde ocorreu o facto danoso”. Esta disposi¢do € bem assim
toda a convencdo devem ser lidas A luz da jurisprudéncia do Tribunal de Justi¢a*?. Esta regra
constitui uma opg¢do alternativa para o autor, que podera assim, de acordo com a regra geral do
artigo 2° da convengdo, intentar uma acgdo perante os tribunais do Estado contratante onde o
arguido se encontra domiciliado.

No que se refere as medidas provisérias ou cautelares, o artigo 24° da convengéo prevé que essas
medidas possam ser requeridas num Estado contratante, desde que estejam previstas pela
legislagdo desse Estado, mesmo que um tribunal de outro Estado contratante seja competente
para conhecer da questdo de fundo do litigio. A Convengéo de Bruxelas permite igualmente, sob
certas condigdes, nomeadamente o respeito pelo principio do contraditério, o reconhecimento e a
execugdo dessas medidas noutros Estados-membros.

Convém sublinhar que a Comissdo, em 26 de Novembro de 1997, apresentou uma proposta que
visa alterar essas regras. Propde-se, designadamente, alargar o ambito de aplicagdo do n° 3 do
artigo 5° da Convengdo de Bruxelas, assim como introduzir um novo artigo 18°-A, para substituir
o actual artigo 24° da convengdo®4.

Por outro lado, quando produtos fabricados num Estado-membro tém de transitar pelo territério
de outro Estado-membro antes de serem colocados pela primeira vez no mercado dentro da

42 Cf. respectivamente o n° 2 do artigo 93° do Regulamento (CE) n°® 40/94 sobre a marca comunitéria e o
n° 2 do artigo 86° da proposta de regulamento sobre os desenhos e modelos comunitérios.

43 Cf. nomeadamente os acérdios do TICE, Mines de potasse d’Alsace, de 30 de Novembro de 1976,
processo 21/76, Colect. 1976, p. 1735, e Shevill, de 7 de Margo de 1995, processo C-68/93, Colect.
1995, p. 1-415. No primeiro acérddo, o tribunal considerou que o réu podia ser demandado, consoante
a opgdo do autor, perante o tribunal do lugar onde o dano se verificou ou perante o tribunal do lugar
onde decorreu o evento causal que estava na origem desse dano. No segundo acérdéo, relativo a um
caso de difamagdo através de um artigo de imprensa divulgado no territério de varios Estados
contratantes, o tribunal considerou que a vitima podia intentar uma ac¢do de indemnizagéo contra o
editor, quer nos 6rgios jurisdicionais do Estado contratante do lugar de estabelecimento do editor em
causa, competentes para conhecer de todos os danos causados pela difamagdo, quer nos 6rgdos
jurisdicionais de cada Estado contratante em que a publicagdo foi divulgada e onde a vitima invoca ter
sofrido um atentado a sua reputago, competentes apenas para conhecer dos danos causados no Estado
do tribunal onde a acgéo foi proposta.

44 Proposta de acto do Conselho que estabelece a Convengdo relativa a competéncia judicidria, ao
reconhecimento e a execugdo, nos Estados-membros da Unido Europeia, das decisdes em matéria civil

e comercial, JO C 33 de 31.1.1998, p. 20.
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Comunidade, podem surgir problemas se esses produtos violarem um qualquer direito de
propriedade intelectual no Estado-membro de transito. Por seu turno, os tribunais, na pratica, tém
as maiores dificuldades em avaliar o montante dos danos sofridos pelo titular do direito, quando
os produtos de contrafacgdo ou piratas se destinam a outro Estado-membro e se limitam, de
facto, a circular (ou a transitar) pelo territorio do Estado a cujo tribunal se recorre.
Aparentemente, em certos casos, o0 juiz é obrigado a considerar que nido houve quaisquer danos
no territorio nacional e que esses danos s6 existem no Estado de destino ou de consumo dos
produtos.

Em matéria penal e nos paises onde existe, o principio da territorialidade da lei penal, nos termos
do qual a lei penal de um pais se aplica aos actos praticados no territorio desse pais, pode por
vezes revelar-se desadaptado a certas situagdes. A possibilidade de as leis nacionais poderem
abranger certos factos de contrafac¢do e de pirataria praticados em paises terceiros, quando os
factos imputados violam um direito protegido no Estado-membro em questdo, poderia ser um
meio eficaz de luta contra este fenomeno.

Convém, pois, saber se na pratica se verificam dificuldades ligadas a determinagdo do tribunal
competente ou 2 lei aplicavel, quando a contrafac¢do ou a pirataria assumem uma dimensdo
transnacional.

Perguntas:

31. Qual a sua experiéncia em matéria de procedimentos judiciais para, nomeadamente, fazer
cessar a violagdo de um direito e obter reparagio pelos prejuizos causados, quando os actos
em causa no dmbito do mercado interno sdo cometidos ou tém efeitos num ou em vérios
Estados-membros?

Tem tido dificuldades ligadas com a determinagdo do tribunal competente ou da lei
aplicavel?

Em caso afirmativo, como poderiam, em sua opinido, ser resolvidas essas dificuldades?

Em caso de conflito quanto a lei aplicavel, qual ¢, em sua opinido, a norma de resolugio de
conflitos mais apropriada, tendo em conta a importante aproximagédo do direito material no
dominio da propriedade intelectual, a nivel comunitario?

Segundo a sua experiéncia, ha dificuldades para fazer executar noutro Estado-membro
decisdes judiciais, inclusivamente providéncias cautelares decretadas a seu favor? Em caso
afirmativo, de que modo, em sua opinido, poderdo ser resolvidas essas dificuldades?

32. Tem tido problemas de ordem pratica no que respeita a produtos fabricados num
Estado-membro, que, antes de serem pela primeira vez colocados no mercado da
Comunidade, passaram pelo territério de outro Estado-membro, onde violaram o direito de
propriedade intelectual? Em caso afirmativo, queira precisar. Em sua opinido, esses
problemas poderiam ter sido resolvidos por uma clarificagdo quanto ao direito aplicavel?

No que respeita a avaliagdo dos danos, tem sido confrontado, na prética, com dificuldades
para que um juiz avalie os danos sofridos, devido ao facto de, por exemplo, os produtos de
contrafacgdo ou piratas se destinarem a outro Estado-membro e se terem limitado a transitar
pelo territério do Estado a cujo tribunal se recorreu? Em caso afirmativo, como poderiam,
em sua opinido ser resolvidas essas dificuldades?

33. Em matéria penal, entende que a lei nacional o protege de forma satisfatoria contra os actos
de contrafacg¢io ou de pirataria cometidos em paises terceiros?
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Em caso negativo, quais seriam, em sua opiniéo, as melhorias a introduzir?

Pensa, por exemplo, que a possibilidade de tornar a lei nacional aplicavel a factos
praticados num pais terceiro, quando esses factos violam um direito protegido no
Estado-membro em questdo, seria de natureza a melhorar a eficacia de luta contra esse
fenémeno?

5.4. Cooperagiio administrativa entre as autoridades competentes

Entre os objectivos prioritarios do Plano de Acgdo para o Mercado Unico? figura a necessidade
de garantir a aplicagdo coerente e efectiva da legislag@o relativa ao mercado Unico. Para atingir
este objectivo, torna-se indispensidvel a cooperagdo entre as administragSes dos
Estados-membros € a Comissdo. Essa cooperagdo visa, principalmente, garantir que a legislagdo
seja correctamente aplicada pelos Estados-membros. No dominio da propriedade intelectual,
parece necessério prever igualmente uma cooperagdo que permita assegurar a aplicagio correcta
da legislagdo pelos particulares e pelas empresas. A instauragdo de uma verdadeira cooperagio
administrativa entre os servigos responsaveis pelo combate a contrafacg¢do e a pirataria pode,
com efeito, ser um meio eficaz de tratar deste fenomeno a nivel comunitario. A cooperagdo
administrativa deu ja as suas provas noutros dominios como, por exemplo, o aduaneiro e o
agricola%®. Trata-se de reforgar a cooperagdo entre as administragdes nacionais responsaveis pelo
combate a contrafacgdo e a pirataria no mercado interno, designadamente fornecendo-lhes o
quadro juridico apropriado para realizar um certo nimero de ac¢des.4’. Nestas condi¢des, deveria
instituir-se, em beneficio das administragGes responsaveis pelo combate a contrafac¢do e a
pirataria no mercado interno, um dispositivo equivalente ao ja aplicado pelas administragdes
aduaneiras para vigiar as fronteiras externas da Comunidade (cf. Regulamento (CE) n°® 515/97).

Deve distinguir-se entre a cooperagdo administrativa a instaurar para o mercado interno € a
cooperagdo internacional prevista pelo acordo ADPIC (artigo 69°), a qual tem por fim eliminar o
comércio internacional de mercadorias que viole direitos de propriedade intelectual e € feita
através do estabelecimento de pontos de contacto no seio da administragdo de cada membro da
OMC, bem como através da troca de informag¢des. Na verdade, esta cooperagdo internactonal
faz-se especialmente a nivel das administragdes aduaneiras encarregadas de controlar os
movimentos internacionais de mercadorias e ndo permite tomar plenamente em conta as
necessidades especificas decorrentes do mercado interno.

Correspondentes

Os Estados-membros deverdo designar previamente um correspondente unico para todas as
questdes relativas ao combate a contrafacgdo e a pirataria no mercado interno, correspondente
esse que seria o interlocutor ndo s6 dos servigos responsaveis pela repressdo nesses dominios,
nos outros Estados-membros, como dos profissionais. A criagdo de uma rede de correspondentes
a nivel comunitario seria de natureza a facilitar a troca de informagdes. A fim de avaliar o
funcionamento pratico da cooperagdo e, eventualmente, formular recomendagdes para melhorar

45 CSE(97)1 de 4.6.1997.

46 Regulamento (CE) n° 515/97 do Conselho de 13 de Margo de 1997, relativo a assisténcia mutua entre
as autoridades administrativas dos Estados-membros e a colaboragdo entre estas e a Comissdo tendo
em vista assegurar a correcta aplicagdo das regulamentagdes aduaneira e agricola, JO L 82, de 22 de
Margo de 1997, p.1.

47 Deve distinguir-se a cooperagdo de natureza administrativa a que nos referimos no presente Livro
Verde da cooperagdo policial, que poderia, se o Conselho assim decidisse por unanimidade, ser
devolvida a Europol, no que se refere a contrafac¢do e a pirataria de produtos. Cf. Acto do Conselho

de 26 de Julho de 1995 que estatui a Convengéo Europol, JO C 316 de 27.11.1995, p. 1.
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essa cooperagdo, poder-se-ia instituir um grupo de coordenagdo formado por correspondentes
nacionais e por representantes da Comissao.

Perguntas:

34, A nomeagdo de um correspondente Unico, de natureza administrativa, em cada
Estado-membro, para todas as questdes relativas ao combate a contrafac¢do e a pirataria no
mercado interno, que fosse o interlocutor quer dos profissionais quer dos servigos
responsaveis pela repressdo nos Estados-membros, parecer-lhe-ia de molde a facilitar a
troca de informagdes nestes dominios?

Pensa que a instituicdo de um grupo de coordenagdo formado por correspondentes
nacionais e representantes da Comissdo, cuja tarefa principal fosse examinar qualquer
questdo relativa ao combate a contrafac¢do e a pirataria no mercado interno, seria de
natureza a melhorar a luta contra esse fendmeno?

Definigdo de um quadro juridico apropriado

Entre as medidas operacionais de combate a contrafacgdo e a pirataria susceptiveis de serem
previstas citem-se a troca de informagdes, incluindo informagGes sensiveis (p. ex. sobre casos de
contrafacg¢do ou de pirataria constatados ou sob suspeita), a pedido ou espontinea, podendo essa
troca de informagdes eventualmente realizar-se através de um sistema de correio electronico
protegido, que seria criado ou estabelecido a partir de um sistema preexistente. Poderia
igualmente ser encarado o estabelecimento de uma base de dados operacionais, para facilitar o
trabalho dos servigos repressivos. Outra medida poderia ser a de prever a possibilidade de os
agentes desses servigos especializados de um ou vérios Estados-membros assistirem a operagdes
de fiscalizagdo ou investigagdo num outro Estado-membro (operagGes de fiscalizagdo ou
investigagdo conjuntos). Finalmente, poderia ser igualmente prevista a possibilidade de,
espontaneamente ou a pedido de outro Estado-membro, realizar operagdes de vigilancia sobre os
movimentos suspeitos de mercadorias. A Comissdo, por seu turno, poderia assegurar a
coordenagdo das acgdes realizadas nos Estados-membros, nos casos que apresentem uma
dimens3do comunitaria, isto €, quando o problema diga respeito a dois Estados-membros, pelo
menos.

No decurso da preparagio do presente Livro Verde, verificou-se que a qualidade da informagio
disponivel sobre a contrafac¢do e a pirataria € muito variavel, por vezes mesmo deficiente,
conforme os sectores envolvidos. Para melhorar os meios de ac¢do com base num diagnéstico
seguro, afigura-se util adoptar uma abordagem sistematica no que se refere a recolha das
informagdes necessdrias. Poderia prever-se, por exemplo, proceder periodicamente a um
inventario e a uma analise das informagdes disponiveis, no intuito de melhorar os meios de
combater a contrafacgdo e a pirataria, a semelhanga do relatorio sobre a aplica¢do do regime de
controlo nas fronteiras externas da Comunidade, previsto no artigo 15° do Regulamento (CE) n°
3295/94. Assim, a Comissdo poderia elaborar, de trés em trés anos, um relatdrio sobre a situagao
no mercado interno e sobre a eficicia das medidas tomadas pelas diferentes instncias para
combater a contrafacgio e a pirataria no mercado interno. Esse relatorio poderia ser apresentado
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, a fim de se poder avaliar os seus efeitos.

Uma outra questdo diz respeito a possibilidade de, num processo administrativo ou judicial,
produzir provas obtidas legalmente num outro Estado-membro. Tal possibilidade revela-se de
grande interesse nos casos de contrafacg@o ou de pirataria envolvendo vérios Estados-membros,
Jj& que os elementos de prova se encontram raramente disponiveis num unico Estado-membro. A
cooperagdo entre autoridades judicidrias para a obtengdo de provas em matéria civil € comercial é
contemplada na Convengdo da Haia de 18 de Margo de 1970, a qual foi ratificada pela maior
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parte dos Estados-membros da UE*3. Convém verificar se a aplicagdo pratica dessa convengio
levantou dificuldades e quais seriam, eventualmente, os meios concretos de as solucionar. Se se
verificasse que a convengdo ndo era suficiente para resolver todas as dificuldades, seria de
encarar outra disposi¢do especifica quanto ao combate a contrafacg¢do e a pirataria que permitisse
utilizar, num processo judiciario ou administrativo, elementos de prova legalmente recolhidos
pelos servigos de outro Estado-membro.

Perguntas:

35. A cooperagdo actualmente existente entre as entidades nacionais responséaveis pelo combate
a contrafacgdo e 4 pirataria no mercado interno funciona de forma satisfatéria?

Se ndo funciona, quais seriam, em sua opinido, as melhorias a introduzir? Por exemplo,
pensa que uma iniciativa a nivel comunitirio que definisse o quadro juridico de uma
cooperagdo administrativa especifica entre as entidades responsaveis pelo combate a
contrafac¢o e a pirataria no mercado interno contribuiria para melhorar a luta contra esse
fenémeno?

Nomeadamente, nesse contexto, que pensa da possibilidade de permitir a essas entidades:

- trocar e eventualmente armazenar, numa base de dados ja existente ou a criar,
informag6es, inclusivamente operacionais, respeitando as regras de protecgdo dos dados?

- realizar operag0es de investigagdo ou de fiscalizagdo conjuntas?

- ou ainda proceder, a pedido das autoridades de um outro Estado-membro, a operagdes de
vigilancia dos movimentos de mercadorias ou de servigos suspeitos?

36. Como vé o papel da Comissdo no funcionamento dessa cooperag@o?

Nzo deveria ir além da simples assisténcia aos Estados-membros e da coordenagédo dos
casos que apresentassem uma dimens3o comunitaria, ou deveria, por exemplo, assumir um
papel mais operacional, nomeadamente em termos de investigagido?

Considera que seria 1til que a Comiss@o procedesse a elaboragdo de um relatorio, de trés
em trés anos , para avaliar a situagdo e a eficicia das medidas tomadas pelas diferentes
instancias, a fim de combater a contrafacg@o e a pirataria no mercado interno?

37. Tem encontrado obstaculos para a produgdo de provas legalmente obtidas num outro
Estado-membro, no ambito de um processo administrativo ou judiciario? Em caso
afirmativo, pensa que a Conveng@o da Haia sobre a obtengdo de provas no estrangeiro em
matéria civil ou comercial permitiu ultrapassar essas dificuldades? Em caso negativo, como
poderiam, em seu entender, ser resolvidas essas dificuldades?

No caso de essas dificuldades nio poderem ser resolvidas no quadro da Convengdo da
Haia, pensa que, no dmbito da cooperagdo administrativa entre as entidades nacionais
competentes, o facto de, a titulo de prova perante um tribunal de um Estado-membro, poder
produzir informagdes obtidas legalmente num outro Estado-membro pelas autoridades
desse Estado constituiria uma medida 1til para combater a contrafac¢do e a pirataria no
mercado interno?

38. Que outra(s) medida(s) poderia(m), em seu entender, ser prevista(s), a fim de reforgar a
cooperagdo administrativa para lutar contra esse fendmeno no mercado interno?

48 Excepto Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Grécia e Irlanda.
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Formagao

Deveria igualmente dar-se toda a importancia a formagado dos agentes responsaveis pelo combate
a contrafacgdo e a pirataria, por exemplo através do intercimbio de pessoal, no quadro do
programa KAROLUS* ou de um programa especifico a definir, por forma a favorecer a troca de
experiéncias e métodos de trabalho, com a finalidade de promover as melhores praticas neste
dominio. Para facilitar a cooperagdo entre os servigos de repressdo e melhor poder combater este
fenémeno, poderia elaborar-se um guia pratico operacional destinado as entidades nacionais
competentes, tirando o melhor partido das competéncias disponiveis, bem como dos
conhecimentos gerais e especializados na matéria, o qual seria regularmente actualizado a nivel
comunitario.

Perguntas:

39. A institui¢do, pelos poderes publicos, em ligagdo com os organismos profissionais
competentes, de modulos de formagdo para os agentes responsaveis pelo combate a
contrafacgio e a pirataria no mercado interno contribuiria, em sua opinido, para melhorar a
luta contra este fendmeno?

Em caso afirmativo, a quem deveria essa formagio ser especialmente destinada e quais as
respectivas modalidades?

40. De uma maneira mais geral, parece-lhe que o refor¢o da formagao dos agentes responsaveis
pelo combate a contrafacgdo e a pirataria no mercado interno, incluindo a troca de pessoal
entre os Estados-membros, seria susceptivel de melhorar as formas desse combate?

41. Pensa que a elaboragdo e o uso de um guia pratico destinado as entidades nacionais
competentes contribuiriam para melhorar a luta contra esse fenomeno?

49 Decisdo 92/481/CEE do Conselho, de 22 de Setembro de 1992, JO L 286 de 1.10.1992, p. 65. Esta

decisdo esta em vias de ser alterada: JO C 274 de 10.9.1997, p. 9.
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