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RESUMO

BRIGAGAO, Ana Luiza Castello. A Pratica da Importacio
Paralela: uma Analise sob a Otica do Direito Marcéario Brasileiro. Rio de
Janeiro, 2023. 78 p. Monografia de final de curso. Departamento de Direito
da Pontificia Universidade Catélica do Rio de Janeiro — PUC-Rio.

O presente estudo trata-se de uma analise da préatica da importacédo
paralela no Brasil, com enfoque no direito marcario. Diante das
controvérsias doutrinarias e jurisprudenciais acerca da licitude de tal
fendmeno, buscou-se destrinchar a divida que paira acerca da escolha
politica do legislador infraconstitucional quanto a legalidade da importacéo
paralela, quando relacionada ao instituto das marcas. Para tanto, partiu-se
de uma analise da ordem econdmica constitucional de 1988, passando por
um estudo da concorréncia no &mbito marcério, contexto no qual se insere a
mencionada pratica, e finalizou-se com uma analise acerca da interpretacéo
dos tribunais brasileiros em casos concretos. Assim, chegou-se a conclusédo
de que, no ordenamento juridico brasileiro, dada a adocdo do principio da
exaustdo nacional pelo legislador, a importacdo paralela é pratica ilicita
guando feita sem o consentimento, expresso ou tacito, do titular da marca.

Palavras-Chave: Importacdo Paralela; Marcas; Principio da Exaustao;
Propriedade Industrial.
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INTRODUCAO

O regime de protecdo a marca confere ao seu titular um direito de exclusividade no
uso de tal sinal, cujo alcance abrange os limites do territdrio nacional. Com isso, pode o
proprietario tomar medidas contra aqueles que usem sua marca de modo nédo autorizado, de
forma a zelar por sua integridade e reputacdo. No entanto, tal exclusividade encontra limites
na legislacdo nacional. O limite que aqui interessa diz respeito a capacidade do titular da
marca de controlar a comercializacdo de seus produtos marcados, apds té-los colocado no
mercado. A excecdo a exclusividade da marca constante de tal limitacdo é denominada como
principio da exaustdo dos direitos daquele proprietario em relacdo ao seu sinal. Isto €, uma
vez tendo o titular da marca colocado o seu produto no mercado, ele perde, a partir de entéo, o
controle sobre as revendas subsequentes de seu bem, esgotando-se os seus direitos de
exclusividade, de modo a se privilegiar a livre circulacdo de mercadorias, sob a condigéo de

que a primeira venda tenha sido feita pelo proprio titular ou por outrem autorizado.

E justamente esse principio da exaustdo que ird fornecer a base legal para analisar a
licitude da pratica denominada “importagdo paralela”, dado que sdo trés as possiveis
dimensdes geograficas de tal principio: nacional, regional ou internacional. Cada uma reflete
uma diferente abordagem sobre até onde se estendem e onde se limitam os direitos do titular
da marca ap6s a primeira venda de um produto. A depender de qual for a escolha do
legislador, garante-se ao titular a prerrogativa de impedir aquelas importacdes, feitas de modo

alheio a sua rede oficial de distribui¢do, que ndo foram por si autorizadas.

A dindmica da globalizacéo e o incremento das trocas internacionais de mercadorias
colocam a importacdo paralela como um topico de inegavel relevancia. A sua regulacéo eficaz
é uma tarefa complexa que exige um balango entre os direitos dos titulares de marcas e a
promocdo de um ambiente de mercado dindmico, de constante transformacdo. Por esse
motivo, embora a importacao paralela ndo seja um tema recente, é certo que esta longe de ser
pacifico. Enquanto uns acreditam conferir a lei o poder ao titular de impedir essas
importacdes, outros defendem o contrario. Diante dessa controvérsia, tanto doutrinéria quanto
jurisprudencial, busca-se com o presente trabalho analisar esse polémico fendmeno e chegar a
conclusé@o sobre qual foi o tratamento conferido pela legislagcdo nacional, cujo recorte final
escolhido engloba apenas o instituto da marca. Para tanto, o estudo serd dividido em trés

capitulos.



No primeiro capitulo, serd abordado o contexto juridico-constitucional no qual o
direito marcéario estd inserido. Como se vera, a Constituicdo Federal se preocupou em
assegurar a protecdo a marca e a propriedade intelectual como um todo, a0 mesmo tempo que
consolida a ordem econémica do pais na valorizacdo da livre iniciativa e livre concorréncia,
preocupando-se, ainda, com a protecdo de figuras mais vulnerdveis, como o consumidor, e a
represséo a concorréncia desleal. Nesse capitulo, serd aprofundado, ainda, a funcéo juridica da

marca e sua importancia para o desenvolvimento econémico e tecnoldgico do pais.

Em seguida, no segundo capitulo, o estudo focara em como as marcas coexistem com
mecanismos de competicdo no mercado e em como um sinal distintivo pode ser percebido
tanto como um instrumento de exclusdo quanto de fomento a concorréncia, demonstrando-se,
nesse sentido, os institutos da indicacdo geogréfica e dos contratos de distribuicdo e franquia.
O foco, contudo, concentra-se na pratica da importacdo paralela, um ponto crucial onde o
direito marcéario encontra a dindmica comercial internacional e culmina nas controvérsias que

motivaram o presente trabalho.

Finalmente, no terceiro capitulo, serd feita uma analise jurisprudencial de acgdes
ajuizadas pelos respectivos titulares da marca em face dos importadores paralelos, que
revelam a aplicacdo préatica da lei manifestada em decisdes judiciais, de diferentes tribunais
estaduais brasileiros, situados em diferentes regides do pais, isto é, sul (Parand), nordeste
(Ceard) e sudeste (Sdo Paulo). Ainda, a importancia de tais casos se encontra no fato de que
todos acabaram sendo direcionados ao Superior Tribunal de Justica, sendo possivel, assim,
analisar as linhas de raciocinio e diretrizes que a corte responsavel pela interpretacdo da
legislacdo federal brasileira adota em rela¢do a importacdo paralela, buscando-se demonstrar

0s erros e 0s acertos da decisdo proferida em cada um deles.

A presente pesquisa foi realizada com a metodologia dedutiva, baseando-se em
referéncias bibliograficas, consistentes de doutrina, artigos cientificos e materiais encontrados
em sites especializados, bem como em uma pesquisa documental, com a andlise da
Constituicdo Federal, legislacbes nacionais pertinentes, tratados internacionais e decisdes
judiciais. Ademais, adotou-se a abordagem dogmatica, sendo o enfoque do estudo a
compreensdo e interpretacdo das regras e conceitos estabelecidos pela lei, além de realizar
uma abordagem critica a aplicacdo de tais regras e conceitos pelos tribunais brasileiros.
Buscou-se, assim, construir um entendimento sistematico sobre a importacdo paralela e sua

interacdo com o direito marcario brasileiro, seguindo um caminho que partiu de um cenério



geral para um particular, sem, contudo, adentrar no mérito se a escolha legislativa foi a mais

adequada ou ndo.



CAPITULO 1 - A ORDEM ECONOMICA CONSTITUCIONAL DE 1988

Ap6s um periodo ditatorial marcado por um modelo centralizador e intervencionista
na economia, a Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) nasce em
um contexto de redemocratizacdo do pais. Em 1987, os representantes eleitos pelo povo para
compor a Assembleia Nacional Constituinte tiveram o desafio de refletir no texto
constitucional os anseios da época por uma maior justica social e protecdo de direitos

fundamentais.

No que tange a ordem econdmica, incorporada pela Constituicdo em titulo especifico
“Da Ordem Econbmica e Financeira”, tais anseios se fizeram presentes através de diretrizes
estabelecidas em seu texto — por meio de principios gerais, garantias e limites ao direito
econémico —, cujo principal objetivo se deu pela desafiadora conciliacdo de um sistema
capitalista com a busca pela promogdo do bem-estar social e a reducdo das desigualdades
sociais’.

Neste tocante, vislumbra-se do artigo 170 da CRFB/88, o qual introduz os principios
gerais da atividade econdOmica, a opcdo pelo capitalismo-social na ordem econémica
constitucional brasileira diante da necessaria observancia de principios caracteristicos desse
sistema econémico, quais sejam, os principios da livre iniciativa, da propriedade privada dos

meios de producéo e da livre concorréncia.

1 A Constituicdo de 1988 nao foi a primeira constituicdo brasileira a se preocupar com essa conciliagdo. Apds
as constituicOes de 1824 e 1891, que foram inspiradas em pensamentos liberais e ndo conferiram ao Estado
uma atuacdo maior na economia, a Constituicdo de 1934, a inaugural da Era Vargas, dando fim ao governo
provisorio iniciado em 1930, foi a primeira a positivar a ordem econdmica em seu texto. Influenciada pela
Constituicdo de Weimar (1919) e pela Constituicdo Mexicana (1917) — que conferiam ao Estado a
responsabilidade de promover o bem-estar econdmico e social de seus cidaddos (o0 chamado Estado de Bem-
Estar Social) —, a Constituicdo de 1934 introduziu, no contexto brasileiro, uma busca pela liberdade
econdmica conforme os principios da justica e da “necessidade da vida nacional”, fundada na preocupagio de
garantir a todos uma existéncia digna, atribuindo espaco, para tanto, a uma maior intervengdo estatal na
economia, sem abrir méo, contudo, do sistema econémico capitalista. Sua vigéncia logo acabou, quando, em
1937, através da “Carta Polaca”, ainda na Era Vargas, constituiu-se 0 chamado Estado Novo, marcado pela
atuacdo intervencionista e centralizadora estatal no &mbito econdmico, dado seu contexto ditatorial.
Posteriormente, em 1946, uma nova constituicdo foi feita, em busca da redemocratizagdo do pais, tendo
como base a Constituicdo de 1934. Nela, previu-se a organizacdo da ordem econdmica conforme os
principios da justica social, indo além e condicionando a liberdade de iniciativa a valorizacdo do trabalho
humano, além de legitimar a intervencédo estatal na economia apenas com base no interesse publico e com
limite nos direitos fundamentais assegurados. Ainda, reprimiu-se o abuso do poder econdémico que tivesse
por finalidade dominar mercados, eliminar a concorréncia e aumentar os lucros de maneira arbitraria, tendo
sido criado, para isso, em 1962, com o advento da Lei n. 4.137, o Conselho Administrativo de Defesa
Econémica (CADE). Contudo, em 1967, o Brasil adentrou em um extenso periodo de ditadura militar,
caracterizado pela adocdo radical de uma politica intervencionista do Estado na economia — através, por
exemplo, de controle de precos e implementacdo de politicas de substituicdo de importacdes — que sé teve
seu fim com a Constituicdo de 1988.
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A esse respeito, abrem-se aqui pequenos parénteses para destacar que tal sistema néo é
descaracterizado pelo fato de a Constituicdo permitir ao Estado a atuacdo, de modo
excepcional, no campo econdémico — ora como agente econdmico propriamente dito, ora
como agente disciplinador da economia (arts. 173, 174 e 175)> —, ja4 que se apoia
inteiramente na apropria¢do privada dos meios de produgdo e na iniciativa privada, o que
caracteriza 0 modo de producdo capitalista®. De fato, tais previsdes constitucionais
representam uma ruptura do modelo cléssico do capitalismo* — aquele que tinha verdadeira
aversdo por qualquer interferéncia estatal e que perdeu sua forca com o fim da Primeira
Guerra Mundial —, abrindo caminho ao Estado para se transformar, ele mesmo, em uma
instancia econdmica® e atribuindo ao campo da autonomia privada uma maior limitacéo®.
Ainda assim, tal transformacdo ndo e capaz de alterar o nlcleo essencial do fundamento do

capitalismo como sistema econdmico, isto ¢, a propriedade privada dos meios de producéo’.

Ao mesmo tempo, o referido dispositivo constitucional (art. 170), justamente em um
contexto de busca da conciliagdo anteriormente mencionada, e inspirado nas raizes historicas
firmadas em textos constitucionais anteriores®, trouxe principios para a ordem econémica
fundados na dignidade da pessoa humana e na reducdo de desigualdades sociais, como, por
exemplo, a valorizacdo do trabalho humano, a funcdo social da propriedade e a defesa do

consumidor.

Dessa forma, a Constituicdo adotou um modelo de bem-estar social, viabilizando a
implementacdo de mudangas na sociedade através da utilizacdo de instrumentos e
mecanismos sociais e populares consagrados em seu texto, de modo a consolidar o Estado
Democratico de Direito®. Nesse sentido, a inclusdo de direitos econdémicos e sociais busca,

como valor-fim do Direito, a justica social, em contraposi¢cdo — e na busca de um equilibrio

2 KOHLER, Etiane da Silva Barbi. A Ordem Econdmica na Constituicio de 1988: contornos e
desdobramentos. Revista Direito em Debate, Rio Grande do Sul, v. 12, n. 18-19, 2003. p. 61.

3 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2005. p. 786.

4 De acordo com Ana Prata, 0 modelo classico do capitalismo marcou-se por um direito privado que buscava

esgotar o direito econdmico, enquanto a intervencdo estatal limitava-se ao cumprimento das necessidades

sancionatdrias da infracdo das regras de jogo econémicas. Todavia, com o decorrer do tempo, tornou-se

evidente sua incapacidade de adaptagdo conforme a evolucdo da realidade econémica e social, resultando em

sua ruptura. PRATA, Ana. A Tutela Constitucional da Autonomia Privada. Coimbra: Almedina, 1982. p. 49-

50.

MOREIRA, Vital. A Ordem Juridica do Capitalismo. 4. ed. Lisboa: Editorial Caminho, SA, 1987. p. 142.

PRATA, op. cit., p. 23-24.

MOREIRA, op. cit., p. 184.

CEPEDA, Vera Alves. As Constituicdes de 1934 e 1988 — Trajetoria Historica e Inflex&o Politica. Cadernos

do Desenvolvimento, Rio de Janeiro, v. 8, n. 12, 2013, p. 280. Disponivel em:

http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-2.4.8/index.php/cdes/article/viewFile/172/165.  Acesso

em: 09 nov. 2023.

® SILVA, 2005, p. 800.

0 N o O
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— ao individualismo capitalista’®. Sendo assim, conforme afirma Eros Grau, a Constituicdo
de 1988 se caracteriza como dirigente, tendo em vista que as diretrizes, programas e fins nela
estabelecidos, a serem implementados tanto pelo Estado como pela sociedade, atribuem-lhe o
carater de um plano global normativo, do Estado e da sociedade, prosperando o artigo 170 no

sentido de estabelecer, para além do texto constitucional, uma nova ordem econémical1?,

1.1 Os Principios da Livre Iniciativa e da Livre Concorréncia

Com previsdo expressa no artigo 170, caput e inciso 1V, da CRFB/88, os principios da
livre iniciativa e da livre concorréncia sdo fundamentais pilares da chamada economia de
mercado ou sistema capitalista. Em confronto a posicéo intervencionista e centralizadora do
periodo militar e durante o hiato monarquico, assume o Estado, na Carta Magna de 1988, uma
posicdo subsidiaria aos agentes econémicos particulares, que passam a assumir 0 comando da

economia nacional.

A livre iniciativa recebeu especial atengdo do legislador constituinte ao ser consagrado
ndo apenas como uma das bases fundamentais a efetivagdo da ordem econdmica
constitucional, mas também da propria Republica Federativa do Brasil, conforme previsto no
art. 1° inc. 1V, da CRFB/88, ao lado da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa
humana, do pluralismo politico e dos valores sociais do trabalho. Sua defini¢do pode ser dada
como a liberdade conferida ao particular para iniciar e desenvolver suas proprias atividades
econémicas, organizando sua atividade produtiva da forma que entender melhor, de acordo
com as oportunidades que Ihe sdo apresentadas e sem a criagcdo de embaragos por parte do
Estado'3, em harmonia com o paragrafo Gnico do artigo 170 da CRFB/88 — ‘¢ assegurado a
todos o livre exercicio de qualquer atividade econdémica, independentemente de autorizacdo

de 6rgdos publicos, salvo nos casos previstos em lei”.

10 SILVA, 2005, p. 788.

I GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econdmica na Constituicdo de 1988. 20. ed. Sdo Paulo:
Malheiros/Juspodivm, 2023. p. 163.

2" Eros Roberto Grau explica que as Constituicdes diretivas ou programaticas, diferentemente das Constituicdes
estatutarias — que apenas “recebem” a ordem econdmica praticada no mundo real, isto é, dispdem de normas
gue simplesmente a retratam — ndo se resumem a um mero instrumento de governo, enunciadoras e
reguladoras de processos, mas, além disso, enunciam diretrizes, programas e fins a serem pelo Estado e pela
sociedade realizados. Ibid., p. 69.

13 BATISTI, Nelia Edna Miranda. Evolugdo da Ordem Econdmica no Contexto Politico-Econémico das
Constituicdes Brasileiras. 166 f. Dissertacdo (Mestrado em Direito Negocial) - Universidade Estadual de
Londrina, Londrina, 2007. p. 96.
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Com a adogéo da livre iniciativa como fundamento da ordem econdmica brasileira, ao
Estado sdo impostas obrigacdes negativas e positivas, de modo a buscar um equilibrio com
seu papel regulador na economia e a autonomia do setor privado*. Isto é, a fim de garantir a
criacdo e o respeito a um espaco de autonomia privada, o Estado assume um papel de nédo
intervencdo, para que os agentes econdmicos tenham a liberdade de tomar suas proprias
decisOes e desenvolver suas atividades de acordo com seus préprios interesses, dentro dos
limites estabelecidos pela lei. Por outro lado, ao Estado é conferida a ado¢do de medidas para
garantir a existéncia e o desenvolvimento desse ambito privado, através da implementacdo de
politicas publicas que estimulem a economia e criem novas oportunidades'®, tendo sempre em

vista a necessidade de equilibrio entre a livre iniciativa com a promocao de uma justica social.

Nesse sentido, tem-se que a livre iniciativa ndo é isenta de restricdes. Ao contrario, tal
principio é condicionado pela Constituicdo, em seu artigo 170, a promocéo de uma existéncia
digna a todos, conforme os ditames da justica social, além de dividir espago, como
fundamento da ordem econémica, com a valoriza¢do do trabalho humano. Ainda, ndo pode
ser exercida de modo absoluto e discricionario, sendo expressamente vedado pelo art. 173,
84° 0 abuso do poder econdmico que vise a dominag¢do dos mercados, a eliminacdo da

concorréncia e o0 aumento arbitrario dos lucros.

E justamente nesse ponto que se justifica a intervencdo estatal no Ambito econdmico,
por ser a prépria regulacdo juridica o fator que assegura a existéncia do livre mercado,
fundado na livre iniciativa, e uma competicdo respaldada no mérito de cada agente
econémico. Assim, para de fato garantir a liberdade de iniciativa, deve-se garantir o mercado
econdmico como um espaco em que todos possam ter acesso e nele permanecer por seu
proprio mérito, com a devida remuneracdo, sendo a regulacdo estatal necessaria para que se
evite a0 maximo que tais agentes obtenham proveitos as custas de danos injustos causados aos

demais inseridos naquele contexto mercadolégico?®.

14 Conforme afirma Ana Prata, do estado como entidade necessariamente alheia ao processo de satisfagdo das
necessidades privadas no contexto liberal classico, passa-se ao entendimento de que ao Estado devem ser
atribuidas tarefas de realizagdo do bem-estar dos cidaddos em setores considerados fundamentais, ao passo
gue também € de sua atribuicdo intervir nas relagfes interindividuais para, assegurando valores minimos de
convivéncia, corrigir as consequéncias que a situagdo de real desigualdade dos sujeitos acarreta. PRATA,
1982, p. 38.

15 ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. Implicagdes do Principio da Livre Iniciativa e da Livre Concorréncia

sobre o Perfil Constitucional da Propriedade Intelectual. [s. L.]. In: Encontro para o Congresso Nacional do

CONPEDI, n°® XVII, 2008. p. 4280.

FRAZAO, Ana. Liberdade de Iniciativa e “Livres Mercados”: Os Pressupostos Economicos e Juridicos para

uma Economia de Mercado Realmente Livre. In: A Constituicdo por Elas: A interpretacdo Constitucional sob

a Oticas das Mulheres. S&o Paulo: Editora Uninove, 2021. p. 2453-2474.

16
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Isto posto, € de suma importancia que o principio da livre iniciativa esteja em
harmonia com os demais principios, incluindo o da livre concorréncia. Os principios ndo sdo
apenas fontes normativas abstratas, mas sim funtores com pretensdo de complementariedade,
contribuindo, ao lado de outras razdes, para a tomada de decisdo!’. Sendo assim, instituem
deveres e comportamentos necessarios para alcangar determinados fins, estabelecendo um
estado de coisas a ser promovido ou preservado®. A livre concorréncia, como principio, exige
a realizagdo ou preservacdo de um mercado aberto, competitivo e livre de praticas
anticompetitivas, sendo necessario, para que seja atingida uma eficiéncia da economia de
mercado, igualdade de condicGes, diversidades de agentes, de atividades e coibi¢cdo aos

abusos do mercado?®.

Portanto, a livre concorréncia, ao lado da livre iniciativa, garante aos agentes
econémicos a possibilidade de competir no segmento mercadoldgico que bem entenderem,
promovendo-se um mercado competitivo para que empresas ou empreendedores participem
em igualdade de condicGes e sem restricdes excessivas. Em suma, a liberdade de concorréncia
pode ser entendida como uma liberdade de constituir a empresa, de acessar um mercado
especifico e de nele permanecer, além da liberdade de produzir e comercializar?®. Estimula-se,
assim, a eficiéncia econémica, a inovacao e a melhoria da qualidade dos produtos e servicos
postos no mercado, dando aos consumidores mais op¢oes de escolha, com melhor qualidade e
diferentes precos?’. Além disso, fornece a base juridica para impedir que os agentes

econdmicos desvirtuem as prerrogativas de liberdade de iniciativa, prejudicando a sociedade e

17 AVILA, Humberto. Teoria dos Principios: Da Definicdo a Aplicagdo dos Principios Juridicos. 9. ed. S&o
Paulo: Malheiros, 2009. p. 77.

B bid., p. 72.

19 PERES, Sthefani Pinheiro dos Passos; KNOERR, Viviane Coélho de Séllos. O Regime Juridico da Livre
Iniciativa e da Livre Concorréncia na Constituicdo de 1988: Uma Breve Andlise. Revista Percurso
Unicuritiba, v. 2, n. 39, 2021. p. 209.

2 AMORIM, Ana Clara Azevedo de. Parasitismo Econdémico e Direito. Coimbra: Almedina, 2009. p. 15.

2L Convém frisar que nem sempre a livre concorréncia serd viavel, diante das diversas falhas de mercado.
Exemplo disso é o monopdlio natural. Nesse cenario, o Estado, de modo a incentivar a entrada de um agente
econdmico em uma atividade que exige um grande custo inicial, promove aquele agente o dominio de
producéo e distribuicdo de um determinado bem ou servigo, vez que seria invidvel ter diversos fornecedores
para aquele mesmo mercado. Isso, porque, como em alguns setores € exigido um alto investimento em
infraestrutura, ter varias empresas competindo por aquele mesmo mercado implicaria em menor lucro a cada
uma delas, o que desincentivaria a entrada dos agentes econdmicos — j& que certamente ndo estariam
dispostos a investir o tanto de capital que lhes seria demandado, apenas para disputar a atengdo do
consumidor com outros concorrentes. Desse modo, abre-se espaco a intervengdo do Estado no sentido de
regular aquela atividade econémica, dando o incentivo do monopolio natural a empresa escolhida — através
de um procedimento de licitagéo, por exemplo — a fim de garantir o equilibrio entre eficiéncia econémica e
interesse publico, dado que, apenas dando aquela empresa lucros muito altos, é que todo seu investimento e
risco em entrar naquele mercado serdo devidamente compensados.
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os mercados??, sendo um dos balizadores necessarios para que a livre iniciativa possa

corretamente atender a sua fungéo social®.

Com efeito, a Constitui¢do reconheceu o papel do Estado em assegurar a liberdade dos
agentes econdmicos, impondo obrigacdes positivas e negativas a eles. Ao mesmo tempo em
que tais agentes privados possuem um direito subjetivo a livre concorréncia, estes também
devem observar o seu dever juridico de ndo adotarem condutas contrarias a concorréncia, sob
pena de se sujeitarem as medidas disciplinares e punitivas do Estado?®. Em outras palavras, se
de um lado é permitido o uso de todas as estratégias legais para obter uma vantagem no
mercado, com a garantia de imparcialidade por parte do Estado, por outro, a intervencdo
estatal se faz necesséaria, para proibir e punir, se for o caso, aqueles que recorrem a métodos
que falseiem a livre competicdo?. Tais métodos prejudicam ndo s6 os demais agentes
competidores naquele mercado, mas os préprios consumidores, 0s quais, se ja se encontram
em posicdo vulneravel em um &mbito legitimo de competicdo, em um ambito de concorréncia

desleal, possuem uma fragilidade ainda maior.

1.2 Da Protecdo ao Consumidor

A Constituicdo de 1988, como Lei Maior de observancia obrigatdria na formulacéo
das demais leis do ordenamento juridico, representou um marco de reconstrucao de um direito
privado brasileiro mais consciente de sua fungdo social?®, isto é, preocupado com os sujeitos
vulneraveis a uma livre iniciativa e livre concorréncia desenfreada e sem limites, marcada por

diversas injusticas sociais.

Ao assegurar o principio da igualdade no texto constitucional, o legislador constituinte
ndo se preocupou apenas em garantir uma igualdade formal, aquela restrita perante a lei, mas
também uma igualdade material, em consonancia com o principio da dignidade humana.
Nesse sentido, através da concretizagdo do principio da isonomia material, buscou-se o

reconhecimento de que, em algumas situacdes, 0s sujeitos de uma relacdo juridica ndo se

2 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Notas introdutdrias sobre o principio da livre concorréncia. v. 10.
Londrina: Scientia luris, 2006. p. 88.

2 1bid., p. 91.

2 BARROSO, Luis Roberto. A Ordem Econémica Constitucional e os Limites a Atuacdo Estatal no Controle
de Precos. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 226, 2001. p. 195.

% RAGAZZO, 20086, p. 92.

% MARQUES, Claudia Lima. Introducdo ao direito do consumidor. In: BENJAMIN, Antonio Herman V.;
MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. 4. ed. Sdo Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012. p. 34-35.
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encontram em posicao equiparada, de modo a justificar, a partir de um tratamento desigual, a
aplicacdo de regras excepcionais para proteger a parte mais vulneravel, cujo objetivo €

justamente o reequilibrio entre os polos daquela relagéo?’.

Exemplo dessas situacbes sdo as relacbes de consumo — objeto de enorme evolugédo
nos Gltimos tempos, principalmente na ultima metade do século XX, com o crescente avango
da indUstria e do comércio e com o fendmeno da globalizagdo?® —, as quais deixaram de ser
pessoais e diretas para se transformarem em operacOes impessoais e indiretas, resultando em
uma producao, distribuicdo e consumo em larga escala que deu origem a complexa sociedade
de massa?®. Nesse cenario, como uma resposta as exigéncias de constante reelaboracéo do
capitalismo para sua propria preservacdo®, a modificacdo das relacGes de consumo resultou
em uma tomada de consciéncia acerca da desprotecdo do consumidor e da necessidade de
uma resposta legal protetiva®!, com o intuito de promover um maior equilibrio nas relagdes de

oferta e demanda no mercado de bens de consumo.

Consciente dessa problematica, ndo foi a toa que a Carta Magna de 1988 estabeleceu,
como elementos inerentes deste novo direito privado, o reconhecimento do papel do
consumidor na sociedade e a necessidade de sua protecdo no mercado®2. E justamente a
constatacdo acerca da vulnerabilidade da figura do consumidor que fundamenta um direito
fundamental de promocdo de sua defesa (art. 5°, XXXII), concretizado sob a forma do Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A defesa do consumidor €, ainda, principio da
ordem econdmica constitucional (art. 170, V), servindo como um limitador da autonomia da

vontade dos fortes em relacdo aos fracos (ou vulneraveis).

Sendo assim, tem-se que a protecdo ao consumidor constrdi-se em torno da sua
reconhecida vulnerabilidade técnica, juridica (ou econdmica), fatica e informacional®*, a partir

da identificacdo de sua condicdo desigual no mercado em relacdo aos seus demais

27 BRASIL. Superior Tribunal de Justica, Recurso Especial n° 691.738/SC, Recorrente: Administracéo,
Construcdo e Incorporagdes de Imoveis Ltda, Sant’Ana, Recorrido: BESC S.A. Crédito Imobiliario, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3% turma, Julgado em: 12.05.2005. Diario de Justica Eletrdnico, Brasilia, DF,
26.09.2005. Voto, p. 7.

2 TEIXEIRA, Sélvio de Figueiredo. A Protecdo ao Consumidor no Sistema Juridico Brasileiro. Revista de
Informacéo Legislativa, v. 39, n. 155, 2002. p. 8.

2 ALMEIDA, Jodo Batista de. Manual de Direito do Consumidor. 5. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2011. p. 18.

30 CALDAS, Andressa. Direito do Consumidor: Exigéncia do Capitalismo ou Transformagcéo Social. Revista da
Faculdade de Direito da UFPR, v. 32, 1999. p. 113.

3L ALMEIDA, op. cit., p. 18.

32 MARQUES, 2012, p. 45.

% MARQUES, 2012, p. 35-36.

3 Ibid., p. 38-39.



16

participantes, notadamente os fornecedores dos bens e servicos®®. Isto é, enquanto 0s
fornecedores possuem uma posi¢do juridica mais forte, detém mais informacdes e transferem
mais facilmente seus riscos e custos profissionais, 0s consumidores partem de uma posi¢ao
fragil e leiga no que se refere as informacdes sobre os produtos e servicos oferecidos no
mercado, tornando-se, assim, vitimas faceis de abusos®. Logo, o que pretende a protecdo
constitucional a defesa do consumidor é a sua livre atuacdo na busca de seus interesses
legitimos no mercado, diminuindo os impactos de uma relacdo em que tal sujeito de direitos
esta estruturalmente subordinado ao fornecedor e as suas eventuais praticas abusivas®’, de
modo a promover uma maior eficiéncia no mercado a partir de um ambiente negocial justo,

transparente e sustentavel.

1.3 A Protecdo Conferida a Propriedade Intelectual

A protecdo conferida a propriedade privada, junto a necessidade de que essa
desempenhe uma funcédo social, exerce um papel primordial na ordem econémica brasileira,
conforme estabelecido no art. 170, incisos Il e 111, da CRFB/88. Reconhecida como um direito
fundamental, a propriedade privada deve estar em consonancia com sua func¢éo social (art. 5°,
inc. XXII e XXIII), contribuindo para o desenvolvimento econdémico e o bem-estar da

sociedade como um todo.

As diversas previsdes constitucionais acerca do tema da propriedade, principalmente
aquelas referentes a ordem econémica, demonstram que, apesar de ser conferido o direito da
propriedade como um direito individual, este ndo podera mais ser assim verificado de modo
absoluto como antigamente®. Factualmente, ha uma relativizacdo do seu conceito e

significado, devendo ser aplicado de maneira conjunta ao principio da funcdo social, ambos

% BITTAR, Carlos Alberto. Direitos do Consumidor: Cédigo de Defesa do Consumidor. Rio de Janeiro:
Forense Universitaria, 1990. p. 1-5.

% MARQUES, op. cit., p. 38-39.

37 MIRAGEM, Bruno. Principio da Vulnerabilidade: Perspectiva Atual e FuncGes no Direito do Consumidor
Contemporaneo. In: MIRAGEM, Bruno; MARQUES, Claudia Lima; MAGALHAES, Lucia Ancona Lopez
de. Direito do Consumidor: 30 anos do CDC. Séo Paulo: Forense, 2020. p. 233.

3 Conforme explica Pedro Marcos Nunes Barbosa, “ao contrario de um sistema de integragio entre os titulares
e nao titulares, o direito era tido como simples forma de submissédo dos Ultimos perante os primeiros, ndo
servindo de estimulo a uma cooperacdo balanceada. Nao obstante, se ndo havia qualquer caracteristica da
ciéncia juridica para servir de catalisador de uma transformacdo social, muito menos poderia se falar em
fung¢do promocional do direito.”. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. As Marcas de Alto Renome perante o
Principio da Func¢do Social da Propriedade. Revista da Associacao Brasileira de Propriedade Intelectual, Rio
de Janeiro, n. 110, 2011. p. 5.
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sendo principios da ordem econdmica, como meios de garantir a todos existéncia digna,

conforme os ditames da justica social®®.

Sendo assim, as faculdades de usar, fruir, dispor e alienar a coisa — atributos do
direito de propriedade — foram substancialmente relativizados pelo principio da funcéo social
da propriedade. Esse principio, apesar de transformar a propriedade capitalista e
individualista, ndo a socializa, ja que atribuir uma funcéo social a propriedade néo autoriza a
erradicar, por via legislativa, a instituicdo da propriedade privada®, instituicdo essa que
implica, por si s6, na adogdo de um sistema econdmico fundado na iniciativa privada®’. Pelo
contrario, a atribuicdo de uma funcdo social a propriedade visa legitimar a propriedade
privada em um contexto capitalista, conciliando-a com a democracia social presente nos

sistemas politicos contemporaneos??.

Isto posto, tem-se que a propriedade privada, como um elemento central dos sistemas
econémicos baseados no mercado, € um importante incentivo para a iniciativa individual, a
inovacdo e o progresso econdmico, permitindo aos individuos ter o controle e desfrutar dos
bens e recursos que possuem, de modo a estimular o investimento, a producéo e a eficiéncia
econdmica. Ainda assim, diante da sua dimensdo social conferida pela CRFB/88, o direito a
propriedade privada encontra-se condicionado ao bem comum e aos interesses da
coletividade, tendo em vista a necessidade de harmonizagdo com sua fungéo social, sob pena
da intervencédo do Estado, impondo ao proprietario o dever de exercer seu direito em beneficio

de outrem e néo, apenas, de ndo o exercer em prejuizo de outrem*3.

Analisada essa relacdo entre a propriedade e a necessaria observancia a sua funcéo
social, cumpre frisar que a propriedade ndo constitui uma instituicdo Unica, mas varias
diferenciadas, que se relacionam com diversos tipos de titulares e de bens*, materiais ou
imateriais. Nesse sentido, a Constituicdo assegura tipos especiais de propriedade no decorrer
de seu texto, dentre eles, a propriedade intelectual, género do qual séo espécies a prote¢do sui

generis, os direitos autorais e a propriedade industrial.

% PORTELLA, Ana Carolina Lamego Balbino. A Funcdo Social e a Propriedade Industrial. Revista de Direito
da ADVOCEF, Brasilia, DF, v. 1, n. 3, 2006. p. 176.

40 SILVA, 2005, p. 283.

4 bid., p. 812.

42 CHALHUB, Melhin Namen. Funcéo Social da Propriedade. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 6, n. 24,
2003. p. 308.

4 CHALHUB, 2003, p. 309.

4 SILVA, 2005, p. 274-275.
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A protecdo a propriedade intelectual surge a partir da tomada de consciéncia de que,
para haver inovacdo e desenvolvimento econdmico de um pais, € preciso dar as pessoas
incentivo para tanto. Afinal, o ser humano, egoista que é*, reage de maneira mais eficiente
quando lhe é dado um incentivo de recompensas e reconhecimento por suas criaces
intelectuais. Ao se ter garantida a exclusividade e os beneficios econébmicos associados as
suas criacdes, as pessoas sdo encorajadas a investir tempo, esfor¢o e recursos na inovagéo,
impulsionando assim o progresso tecnoldgico e o crescimento econdémico de um pais. Dessa
forma, a propriedade intelectual se faz como um incentivo a um tipo de investimento de
natureza espiritual, organizada e voltada para um tipo de producdo especifica, a destinada a

um mercado®.

Segundo a Convencao que institui a Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) — a qual o Brasil se filiou em 1975 —, em seu artigo 2°, item VIII, por propriedade
intelectual entende-se abranger direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas; as
interpretacdes dos artistas intérpretes e as execuc¢des dos artistas executantes, aos fonogramas
e as emissdes de radiofusdo; as invencbes em todos os dominios da atividade humana; as
descobertas cientificas; aos desenhos e modelos industriais; as marcas industriais, comerciais
e de servi¢co, bem como as firmas comerciais e denominagdes comerciais; a protecdo contra a
concorréncia desleal; e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios

industrial, cientifico, literario e artistico.

Atualmente, a maioria dos paises possui legislacdo especifica e diferenciada em
relacdo a propriedade intelectual, que é adicionalmente regulada no @mbito internacional por
meio de uma série de tratados, ratificados por diversos paises, incluindo o Brasil*’. No caso

brasileiro, além das legislacdes infraconstitucionais referentes ao tema®, a protecdo a

4 Ndio se busca, aqui, generalizar a natureza egoista a todo e qualquer ser humano, nem toma-la como crenca
absoluta, mas apontar, a partir de premissas da doutrina econdmica, que qualquer questdo econdmica, no seu
nivel mais bésico, envolve uma escolha individual, isto é, decisdes de um individuo sobre o que fazer e o que
ndo fazer. Nesse sentido, as pessoas, em geral, exploram as oportunidades de melhorar a sua propria situagdo
e, consequentemente, responderdo melhor a um incentivo, que nada mais é do que algo que induz a pessoa a
agir, elemento fundamental para o crescimento econémico que deve ser observado pelos formuladores de
politicas publicas, como é o caso da protecdo conferida a propriedade intelectual. KRUGMAN, Paul;
WELLS, Robin. Introdu¢do a Economia. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 6-9. Ver também:
MANKIW, Nicholas Gregory. Introducdo a Economia. 5. ed. Sdo Paulo: Cengage Learning, 2009. p. 7.

4 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2017.p. 72.

47 S3o eles: a Convencdo de Berna, a Convencao de Paris, 0 Tratado de Cooperagdo em Matéria de Patentes, a
Convengdo de Roma, o Acordo de Estrasburgo, a Convengdo da OMPI, o Acordo TRIPs, a Unido para a
Protecdo das ObtencOes Vegetais, a Convencdo sobre a Diversidade Biol6gica e o Protocolo de Madri.

4 Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), Lei n. 9.456/1997 (protecdo de cultivares), Lei n.
9.609/1998 (direitos autorais protecdo de programas de computacao), Lei n. 9.610/1998 (direitos autorais das
demais cria¢@es intelectuais artisticas) e Lei n. 11.484/2007 (Lei de Topografias).
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propriedade intelectual € conferida a partir do préprio texto constitucional, elencada no rol de
direitos fundamentais*® (art. 5°, incisos XXV, XXVIII e XXIX)%°,

No que tange a propriedade industrial, segmento da propriedade intelectual que afeta
mais diretamente os interesses da indUstria de transformacéo e do comércio®, foi a Lei n.
9.279/1996 (LPI) que deu eficacia ao comando constitucional constante do inciso XXIX do
art. 5°, 0 qual confere aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizagdo, bem como protecdo as criagOes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e 0

desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais.

De acordo com Gama Cerqueira, pode-se definir propriedade industrial como o
conjunto de normas legais e principios juridicos que protegem a atividade laboral no campo
industrial e seus resultados econdmicos, de modo a abranger protecéo das criacdes intelectuais
no ambito industrial e toda a matéria relativa a repressdo da concorréncia desleal, incluindo-se
aqui os sinais distintivos pelos quais um agente econémico se identifica no mercado (marcas,
nome empresarial, indicacbes de origem de produtos, entre outros)®’. Nessa linha, a
Convencao da Unido de Paris (CUP) — a qual o Brasil aderiu na Revisdo de Estocolmo, em
1992 — define, em seu art. 1° (2), o objeto da propriedade industrial como sendo as patentes
de invencdo, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de
servico, 0 nome comercial e as indicacGes de procedéncia ou denominagdes de origem, bem

como a represséo da concorréncia desleal.

Assim, os direitos relativos a propriedade industrial caracterizam-se como direitos
privados patrimoniais®, cujo objeto é um bem imaterial ou incorpéreo, que, segundo Pontes

de Miranda, consistem na reproducdo de tais bens, com exclusdo dos outros agentes

49 Ainda que alguns autores, como José Afonso da Silva, defendam que a propriedade de inventos, de marcas e
de nomes de empresas ndo possui natureza de direito fundamental, sendo cabivel entre as normas de ordem
econdmica. SILVA, 2005, p. 277.

50 “Art. 5° (...). XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagdo, publicacdo ou reproducdo de
suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - sdo assegurados, nos termos da
lei: a) a protecdo as participacdes individuais em obras coletivas e a reproducéo da imagem e voz humanas,
inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalizacdo do aproveitamento econémico das obras que
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e as respectivas representacdes sindicais e
associativas; XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizacdo, bem como prote¢do as criacdes industriais, & propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do
Pais; (...)".

51 BARBOSA, 2017, p. 72.

52 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v. 1. Rio de Janeiro: Revista Forense,
1946. p. 72-73.

58 Ibid., p. 78.
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econdmicos daquele mercado®. Isto é, a protecdo legal conferida a propriedade industrial

traduz-se em um privilégio de uso ou exploracdo daquele bem por seu proprietario®®.

Dessa forma, confere-se ao titular daquela propriedade industrial uma espécie de
monopolio do uso, seja de sua invencao, seja de seu signo comercial, que ndo se confunde
com o monopolio stricto sensu, uma vez que este se refere a uma exclusividade de mercado,
enquanto aquele se trata apenas de uma exclusividade legal de uma oportunidade do
mercado®®. Ainda assim, como em todo tipo de propriedade, ha de ser observada, no campo da
propriedade intelectual — e, consequentemente, da propriedade industrial —, a sua funcgéo
social, cujo cumprimento implica comportamentos positivos por parte do proprietario, 0s
quais devem ser pautados pelo interesse social e pelo desenvolvimento tecnoldgico e

econdmico do Brasil.

1.4 A Funcéao Juridica das Marcas

Abarcados pelo guarda-chuva que é a propriedade industrial, os sinais distintivos séo
essenciais em um contexto empresarial, utilizados pelos empresarios para se identificarem no
mercado e individualizarem ndo apenas seus negdcios em si, mas também seus produtos e
servicos em relacdo a seus diversos concorrentes®’. Essencial em uma economia de mercado,
a marca se revela como o sinal distintivo mais relevante®® para a diferenciacdo e a estratégia
comercial de uma empresa, conferindo um carater unico e reconhecivel aos seus produtos e
servicos, de modo a estabelecer uma distintividade crucial em um mercado altamente
competitivo. Nesse sentido, ao ser aposta a produtos fabricados, mercadorias comercializadas
ou a servigos prestados®®, a marca vincula juridicamente aquele bem ou servico a uma origem

e o discerne em face de seus concorrentes.

Com sua protecdo garantida como direito fundamental pela Constituicdo Federal, a

marca teve seguranca juridica burilada pela Lei n. 9.279/96, a qual regula direitos e

% MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado: Parte Especial. Atualizado por
Marcos Alberto Sant’ Anna Bitelli. Tomo XVI. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 357.

% CERQUEIRA, op. cit., p. 78.

% BARBOSA, 2017, p. 73.

57 MORO, Maité Cecilia Fabbri. A Protecdo dos Sinais Distintivos como Promogdo da Etica e da
Sustentabilidade em um Mercado de Livre Concorréncia. Pensar-Revista de Ciéncias Juridicas, v. 22, n. 1,
2017. p. 336.

% MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado: Parte Especial. Atualizado por
Carlos Henrique de Carvalho Frées. Tomo XVII. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 75.

5% BARBOSA, Denis Borges. Do Direito de Marcas: Uma Perspectiva Semiolégica. 2007. p. 12. Disponivel
em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/do-direito-das-marcas.pdf. Acesso em: 20 jun. 2023.
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obrigacBes relativos a propriedade industrial. Em seu artigo 122, dispde a Lei serem
suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, conferindo,
a partir do registro, um direito ao uso exclusivo ao seu titular em todo o territério nacional
(art. 129), resguardando-o contra utiliza¢6es indevidas ou ndo autorizadas por terceiros, bem

como de reproducdes e/ou imitages dos elementos daquela marca (art. 124, inc. XIX).

Podendo ter sua natureza classificada como de produto ou servigo, coletiva ou de
certificacdo®, a principal funcdo da marca, juridicamente protegida, é a sua funcéo distintiva,
sendo a distintividade requisito essencial para o registro de uma marca, bem como para sua
sobrevivéncia no mercado. Em outras palavras, é a capacidade distintiva da marca que
permite ao seu titular diferenciar seus produtos e servicos dos demais — especialmente em
um mercado cujos bens ndo apresentam caracteristicas ou precos muito distintos®® —, ao
mesmo tempo que favorece a identificacdo por parte dos consumidores em meio a

concorréncia, que irdo associar aquela marca uma certa qualidade ou experiéncia.

Tem-se, assim, que a identificacdo e a diferenciacdo sao atributos inerentes a marca e
fazem dela o principal ativo imaterial de uma empresa® em uma economia de livre iniciativa
e concorréncia. Desse modo, a protecdo a fungdo distintiva da marca atua como um
mecanismo de minimizar chances de confusdo ou associacdo entre diferentes titulares,
assegurando uma leal e justa concorréncia®, além de promover a regulacio da
comercializagdo no mercado, diferenciando e identificando os multiplos produtos e servicos

existentes®.

Para além da funcdo distintiva, depreende-se da marca uma func¢éo informacional. Isto
é, a marca, como sinal distintivo que €, funciona como um veiculo de transmissdo de

informacGes ao consumidor®, na medida em que transmite ao pulblico as caracteristicas

8 A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 123, define marca de produto ou servigo como sendo aquela
usada para distinguir produto ou servi¢o idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa; a marca de
certificacdo seria aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou servi¢o com determinadas
normas ou especificacbes técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e
metodologia empregada; e a marca coletiva, para identificar produtos ou servigos provindos de membros de
uma determinada entidade.

61 CARDOSO, Luiz Eduardo; KAYAL, Maria Cecilia Gongalves. A Relevancia Econémica das Marcas e a
Repressdo a Concorréncia Desleal. Revista da Associagdo Brasileira de Propriedade Intelectual, Rio de
Janeiro, n. 149, 2017. p. 36.

52 MORO, 2017, p. 344.

8 lbid., p. 348.

8 PRADO FILHO, José Inacio Ferraz de Almeida. Notas Sobre Direito e Economia das Marcas. Revista da
Associacao Brasileira de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, n. 101, 2009. p. 4.

% Ibid.
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objetivas do produto ou servico marcado, abrangendo seus aspectos técnicos ou funcionais®®,
como, por exemplo, a origem ou procedéncia empresarial e 0 modo de producdo. Mais ainda,
tal sinal é capaz de fornecer ao consumidor qualidades subjetivas relacionadas a marca
propriamente dita, a depender do quanto seu titular estd disposto a investir em acdes
publicitérias para construir um valor agregado. Havendo essa disposigdo, efetiva-se a funcéo
publicitaria da marca, estritamente relacionada a sua forca sugestiva®’, de modo a criar no
consumidor uma conexdo emocional que independe, muitas vezes, das caracteristicas
objetivas do produto ou servico assinalado®. Nesse sentido, com uma reputacdo bem
construida e com a denotacdo de uma qualidade consistente, a marca tem o poder de reduzir
0s custos de pesquisa dos consumidores — 0s “search costs "% —, pois poderdo associar suas
experiéncias passadas as futuras e, assim, gastando menos tempo procurando para obter a

qualidade que desejam™.

Toma-se como exemplo da forga sugestiva acima mencionada a marca “Apple”,
utilizada ao redor do mundo para identificar computadores e dispositivos eletronicos. Como
se percebe, o termo “Apple” — maca, em inglés — em nada se relaciona com os produtos
ofertados sob essa marca, 0 que garante ao seu titular a suficiente distintividade no mercado
para se distinguir de seus concorrentes e ter sua marca facilmente identificada pelo publico
consumidor. Através das diversas a¢fes publicitarias da marca e da construcdo de um valor
agregado a ela desde sua criacdo — o chamado “goodwill”, resultado de anos de investimento
e compromisso com a continua qualidade —, a marca “Apple” evoca uma associagdo a
design, tecnologia e exceléncia aos seus produtos e servicos. Em outras palavras, através da
referida marca, é reforcada a transmiss@o informacional sobre seus produtos, o que da ao seu
titular a capacidade de exercer, em certa medida, um poder persuasivo sobre o consumidor®.

Nesse sentido, a forca sugestiva da marca torna-se um ativo valioso para seu titular, ajudando-

% BRAGA, Samantha Bancroft Vianna. Um Histdrio sobre a Expanséo dos Direitos de Marca: Diluigdo, Trade
Dress e Merchandising. Revista da Associacao Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, n. 144,
2016. p. 17.

57 BEYRUTH, Viviane Barbosa. O “significado secundario” da marca: Quando a marca fraca se torna forte.
Analise do instituto a luz da legislacao e doutrina estrangeira. 2010. 165 fl. Dissertacdo (Mestrado em
Propriedade Intelectual e Inovacao) — Academia de Inovacao e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, Rio de janeiro, 2010. p. 21.

% BRAGA, op.cit., p. 17.

8 LANDES, William M.; POSNER, Richard A. The Economic Structure of Intellectual Property Law. The
Belknap Press of Harvard University Press, 2003. p. 168.

0 LANDES, 2003, p. 174.

1 BRAGA, Samantha Bancroft Vianna. Abuso no Exercicio dos Direitos de Marca e Repercussdes na Ordem
Concorrencial. 2015. Dissertagdo (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovacdo) — Academia de
Propriedade Intelectual, Inovacdo e Desenvolvimento, Coordenacdo de Programas de Pés- Graduacdo e
Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, Rio de Janeiro, 2015. p. 16.
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0 a se posicionar como lider em seu segmento e facilitando a conquista e permanéncia de

clientela, constituindo uma verdadeira vantagem concorrencial daquela empresa.

Isto posto, verifica-se que é a partir da capacidade informacional da marca, junto a sua
funcéo distintiva legalmente protegida, que se previne a confusdo do publico consumidor com
marcas de terceiros quanto a origem daquele produto ou servico, bem como que facam
associagdes indevidas com concorrentes. Com isso, preserva-se a reputacdo e o valor

agregado daquela marca, além da confianca do consumidor.

Importa ressaltar que a protecdo juridica dada as marcas nao so € de grande valia as
empresas titulares delas, por todas as razbes acima expostas, mas também aos proprios
consumidores. Estes ndo somente poderdo tomar decisdes mais bem informadas ao
escolherem consumir uma certa marca, mas, ao terem a seguranca juridica da associacdo da
marca ao seu titular, possuem o poder de retaliacdo ao terem suas expectativas frustradas’?.
Buscando evitar serem vitimas da suspensdo de compras futuras e da perda de credibilidade
ou degradacdo de sua reputacdo, as empresas acabam sendo incentivadas a realizar uma
manutencdo de um padrdo de qualidade dos seus produtos e servigos, incentivo esse

assegurado, também, pela exclusividade no uso proporcionada pelo registro da marca.

Isso, porque o registro marcario concede uma forma juridica de proteger o seu titular
de atos confusoérios praticados por terceiros eivados de ma-fé, garantindo tal exclusividade de
uso em todo o territério nacional. Ademais, obtendo tal protecdo juridica, assegura-se ao seu
titular que todo o investimento feito para atribuir valor agregado a sua marca seré
recompensado pela correta identificacdo e associacdo dos consumidores aos seus produtos e
servigos. Consequentemente, segundo tal ideologia, os titulares das marcas séo incentivados a
investirem cada vez mais na qualidade de seus produtos e servicos, pois sabem que terdo o
devido retorno por isso, o que provavelmente ndo ocorreria em um sistema onde ndo houvesse

qualquer protecéo aos sinais distintivos”?.

Dessa forma, ainda que possa parecer 0 contrario em um primeiro momento, a
concessao de exclusividade na utilizagdo de uma marca estimula a concorréncia no mercado.
Conforme explica Nuno Pires de Carvalho, € a diferenciagdo, assegurada pela marca, entre

produtos e servigos concorrentes que faz com que as economias de livre mercado existam e

2. PRADO FILHO, 2009, p. 5.
 PRADO FILHO, 2009, p. 7.
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prosperem’®. Ao se proteger as marcas, a possibilidade das empresas de competirem no
mercado nédo sé é preservada, mas tambem incentivada, vez que é garantida a elas a seguranca
da identificacdo dos produtos e servicos pelos consumidores™, que sdo beneficiados por mais
opcdes de escolha. Sendo assim, conclui-se que a exclusividade conferida pelo registro da
marca estimula a inovacdo, a individualidade e, em Ultima analise, promove uma concorréncia
justa e saudavel, incentivando a diversidade e a melhora continua da qualidade dos bens e
servigos dispostos no mercado, como uma forma de cada titular preservar o valor e a

credibilidade de suas proprias marcas.

1.5 A Repressédo a Concorréncia Desleal

Para que seja configurada a concorréncia entre dois agentes econémicos, sao trés as
identidades necessarias entre eles, quais sejam, o tempo, o objeto e 0 mercado’®. Ou seja, é
necessario que (i) o fato ocorra no mesmo espacgo temporal, (ii) se dé pela disputa do mesmo
produto ou servigo (ou produtos e servicos similares) e (iii) que haja identidade de segmento
mercadolégico entre tais agentes’’. Isto posto, a lealdade da concorréncia se opera como um
direito subjetivo dos agentes atuantes no mercado, que, ao identificarem condutas desleais
praticadas por seus concorrentes, podem exigir a abstencdo de tais atos, suscetiveis a
prejudicar a obtencdo de um resultado econémico advindo da conquista de clientela de modo
legitimo’®. Para além dos direitos individuais de tais agentes competitivos, uma concorréncia
leal e justa é direito dos proprios consumidores, que devem ter acesso a todas as informacoes
corretas sobre aquele produto ou servigo para tomar uma decisdo bem informada e nédo sofrer

manipulacdes por praticas desleais ou enganosas.

7 CARVALHO, Nuno Pires de. A Propriedade Intelectual como Fator de Diferenciagio e o Papel Fundamental
que Desempenha para Assegurar a Livre-Concorréncia. Revista dos Tribunais, Sdo Paulo, v. 105, n. 968,
2016. p. 12. Disponivel em:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produ
tos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.968.11.PDF. Acesso em: 01 ago. 2023.

> MORO, 2017, p. 349.

6 VAZ, Isabel. Direito Econdmico da Concorréncia. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 27.

" Tendo em vista que, com o0 movimento crescente da tecnologia e globalizacéo, as fronteiras fisicas se veem
cada vez mais diluidas, tem-se que a identidade territorial entre dois agentes econdmicos deixou de ser
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permitindo que empresas de diferentes partes do mundo compitam no mesmo segmento, independentemente
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Inerente a protecdo juridica garantida as marcas, a repressdo a concorréncia desleal
surge como uma forma de resguardar 0 mercado contra essas praticas desonestas. A partir de
uma relacdo de complementariedade entre os institutos da marca e da repressdo a
concorréncia desleal, um se revela ao outro como fundamental para a consolidacdo de
ambos’ e, consequentemente, para a preservacdo de um mercado sustentavel e justo. Isso,
porque a concessdo do registro a marca, garantindo ao seu titular o uso exclusivo daquele
sinal, determina uma barreira legal a todos aqueles que buscam se aproveitar de todo o
investimento feito na construcdo daquela marca e de seu valor agregado, ao proibir qualquer

uso indevido e ndo autorizado por terceiros.

Tanto a concorréncia leal quanto a desleal visam o mesmo objetivo: prejudicar os
concorrentes, de modo a retirar deles a posi¢do de mercado antes conquistada. Tal ato, por si
s0, ndo se mostra ilicito, visto que, diante da garantia de uma liberdade de iniciativa e de
concorréncia dada pelo ordenamento juridico brasileiro, ha, consequentemente, uma liberdade
dada a cada agente de causar danos justos aos seus concorrentes, que nada mais sdo do que
parte intrinseca do risco de se operar em uma economia de mercado®. Segundo José de
Oliveira Ascensdo, a licitude da concorréncia implica por definicéo a licitude da causacéo de
prejuizos a outrem®. O que difere uma da outra é justamente o meio empregado para alcancar
tal objetivo, identificando-se a deslealdade competitiva a partir de uma analise dos recursos
utilizados por aquele agente®?. Isto é, a concorréncia sera considerada leal quando os avancos
competitivos daquele empresario se originarem ou de estratégias por mérito préprio, ou da
falta delas em seus concorrentes, enquanto a concorréncia desleal sera identificada quando
tais avangos forem mero reflexo de um aproveitamento indevido das vantagens competitivas

alheias®.

Conforme explica Arthur Zeger®, a classificacdo doutrinaria das condutas que geram
concorréncia desleal as divide em trés grandes grupos, quais sejam, 0s atos que criam

confusdo, desvios de clientela e atos contrérios @ moralidade. Quanto aos atos que criam

 OLIVEIRA, Marco Antonio de. Breve Historico Acerca da Legislagdo Brasileira Sobre Marca e a Repressio
a Concorréncia Desleal. Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, n. 164,
2020. p. 29.

8 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de Concorréncia Desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. p.
117.

8 ASCENSAO, José de Oliveira. Concorréncia Desleal. Almedina: Coimbra, 2002. p. 230.

8 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. 15. ed. v. 1. Sdo Paulo: Saraiva,
2011. p. 209.

8 BARBOSA, 2022, p. 119.

8 ZEGER, Arthur. Mercado e Concorréncia: Abuso de Poder Econdmico e Concorréncia Desleal. Revista da
SJRJ, Rio de Janeiro, v. 17, n. 28, 2010. p. 57-58.
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confusdo, estes seriam praticas com o objetivo de enganar ou confundir o consumidor acerca
da identidade ou origem daqueles produtos e servicos, o que pode ser concretizado, por
exemplo, com a imitagdo de marcas ou do conjunto-imagem (trade dress) pelo qual um
agente apresenta seu produto e servico no mercado. Ja 0s atos que visam o desvio da clientela
sdo aqueles que buscam macular a reputacdo de outra empresa ou de seus produtos e servicos
com 0 objetivo de atrair para si 0s consumidores da empresa prejudicada, como a
disseminacgédo de informacdes falsas ou enganosas sobre a empresa concorrente e 0s bens que
oferece no mercado. Por fim, os atos contrarios a moralidade englobam praticas que violam
principios éticos basicos e normas de conduta aceitas em uma sociedade, com o objetivo de
obter uma vantagem competitiva atraves de meios considerados imorais, como a utilizagéo de

subornos visando a obtengédo de segredos comerciais de um concorrente.

Nesse sentido, a repressdo a concorréncia desleal, positivada nos arts. 2°, inc. V, 195 e
209 da Lei de Propriedade Industrial, assim como no art. 4°, inc. VI, do Cédigo de Defesa do
Consumidor, consiste em um modo de proteger os investimentos feitos pelo titular no
desenvolvimento de sua marca, tutelando, ao mesmo tempo, o consumidor desatento. Além da
protecdo nacional, o instituto encontra guarida em tratados internacionais ratificados pelo
Brasil, como a Convencao da Unido de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial (CUP)
e 0 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(TRIPS)®,

Tem-se, assim, que o combate & concorréncia desleal constitui um dos pilares
fundamentais da propriedade industrial, enquanto a propria propriedade industrial constitui a
materializacdo daquele instituto na legislacdo vigente®, ao mesmo tempo que preserva a
ordem econémica e 0 mercado consumidor. Ao garantir que as empresas concorram em
termos equitativos, com base na eficiéncia e mérito proprios e ndo em préaticas comerciais
desleais, assegura-se ndo sé a confianca do consumidor na legitimidade do mercado, mas
também se promove um ambiente propicio para inovacao, criatividade e aperfeicoamento de
produtos e servicos, de modo a estimular o desenvolvimento econdmico sustentavel e a salude

do mercado.

8 Ppara além de outras passagens nos textos dos referidos tratados, confirmando o interesse internacional na
repressdo a concorréncia desleal, pode-se citar como exemplos relevantes o art. 1 (2) da CUP — o qual
confirma como objeto da protecéo da propriedade industrial a repressdo & concorréncia desleal — e art. 10
bis da CUP — o qual define como ato de concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia contrario aos
usos honestos em matéria industrial ou comercial. Ja no TRIPS, em que diversas sdo as referéncias feitas ao
CUP e a repressdo a concorréncia desleal 14 firmada, o Tratado reservou, em sua secdo 8, artigo 40, o
controle de préaticas de concorréncia desleal em contratos de licencas.

8 CERQUEIRA, 1946, p. 83.



CAPITULO 2 - A CONCORRENCIA NO AMBITO MARCARIO

No ambito do direito de propriedade intelectual e da concorréncia, a marca representa
um ponto de convergéncia de interesses estratégicos para empresas e consumidores. Devido
ao seu papel identificador de produtos e servicos, tal sinal, em uma economia de mercado,
acaba por guiar as preferéncias e as escolhas dos consumidores, ao mesmo tempo que confere
aos seus titulares uma posicéo diferenciada. Contudo, a interface entre a prote¢cdo das marcas
e uma concorréncia saudavel se desdobra em diversos contextos, cada um com suas

peculiaridades e desafios.

O titular da marca (proprietario) possui um poder de disposicdo e controle sobre as
oportunidades econdmicas®’ decorrentes desse sinal distintivo, tendo, ainda, o poder de
impedir terceiros do seu uso e fruicdo, de modo a garantir a ele mesmo a exclusividade de tais
prerrogativas. Apesar da protecdo conferida & marca néo ter o poder de obstar o exercicio da
concorréncia leal — néo tendo a capacidade de impedir que concorrentes introduzam as suas
préprias marcas, representando um produto ou servico alternativo®2 — ao exercer seu poder
de exclusdo a terceiros, esse agente econdmico esta, de certa forma, restringindo a
concorréncia. Todavia, é justamente o direito conferido pela lei de realizar tais praticas
restritivas que tem o conddo de reduzir a incerteza associada a investimentos®® em um
contexto globalizado, de constante mudanca. Quer dizer, configura-se como uma legitima
expectativa daquele titular de que todo o potencial de retorno esperado pelo investimento
realizado lhe seja revertido, e uma das formas de obter tais vantagens se da através da
execucdo dos seus direitos de marca, de modo a impedir que terceiros ndo autorizados se

aproveitem dos ganhos financeiros proporcionados pelo uso dela®'.

No entanto, fato é que o direito conferido ao titular de um sinal distintivo pode acabar

sendo objeto de abuso por parte desse, que, sob a justificativa de deter a exclusividade sobre

8 MELLO, Maria Tereza Leopardi. Propriedade Intelectual e Concorréncia. Revista Brasileira de Inovagéo,
Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, 2009. p. 372.

8 CARVALHO, 2016, p. 9.

8 |sto é, outras empresas ainda podem competir naquele segmento mercadoldgico, identificando seu proprio
produto ou servico, contudo, sob marca diversa. Pelo contrario, o registro de uma marca, ao qualificar uma
empresa perante o publico consumidor, pode até mesmo ter o efeito de induzir os seus concorrentes a buscar
a sua propria qualificacdo. Tendo como ponto de partida a sua prépria marca registrada, é que esses
concorrentes podem basear-se no mérito, qualidade, inovagéo e prego, dentre outros fatores, para destacar o
seu negdcio no mercado, sem a necessidade de se recorrer a praticas enganosas.

% Ibid., p. 376.

% BRAGA, 2015, p. 16.
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aquele sinal, adota préaticas anticompetitivas, afetando o mercado como um todo. Havendo o
abuso do direito de propriedade da marca, identifica-se um mau uso do direito atribuido
aquele sujeito pelo ordenamento juridico®, através de um extravasamento da funcdo juridica e
econdmica da marca®, o que configura um ato ilicito® e pode gerar consequéncias a liberdade

de iniciativa e concorréncia.

Tendo isso em vista, a compreensdo da concorréncia no ambito marcario torna-se
ainda mais complexa quando s&o colocados em evidéncia os diversos contextos em que 0s
sinais distintivos sdo aplicados, podendo esses serem percebidos tanto como um instrumento
de exclusdo quanto de fomento a competicdo. Isso, porque havera cenérios em que a uténcia
coletiva de um mesmo sinal pode significar em um efeito pré-competitivo, contribuindo para
uma maior diversidade no mercado. Contudo, esse efeito podera ser adverso quando tal uso
ndo se dé na forma autorizada ou prevista pela lei, podendo gerar conflitos relacionados aos
direitos de propriedade industrial e questionamentos sobre a gestdo de qualidade e reputagéo

do sinal distintivo.

As indicacdes geograficas, por exemplo, instituto que possui diferentes caracteristicas
da tutela marcéaria®, ao protegerem especificidades advindas de um determinado local,
oferecem aqueles que & produzem um diferencial competitivo®, identificado sob um sinal
distintivo. Isto €, permite-se a esses produtores que utilizem, junto a sua marca individual,
esse sinal que identifica aquela regido® para oferecer seus bens e servigos. Todavia, sua
implementacdo deve garantir que a distincdo conferida pela indicacdo geogréfica ndo se dé de
forma indevida, a ponto de confundir os consumidores ou criar barreiras artificiais a entrada

de novos participantes no mercado.

Por sua vez, os contratos de franquia e de distribuicdo, cada um a sua maneira,
estabelecem condicGes comerciais para a exploracdo de uma marca por terceiros autorizados.
Nesses casos, a marca funciona como um elo crucial entre (a) a empresa matriz, titular
daquele sinal distintivo, (b) os franqueados ou distribuidores, estabelecendo padrbes de

operacdo, qualidade e imagem a serem preservados; perante (c) 0s destinatarios,

9 FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 2. ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2005a. p. 324.

% BRAGA, 2015, p. 16.

% Determina o art. 187 do Codigo Civil Brasileiro que sera um ato ilicito o exercicio, pelo titular daquele
direito, que excede os limites impostos pelo seu fim econdmico ou social, boa-fé ou bons costumes.

% MELO, Renato Dolabella. Indicagdes Geograficas e Infragdes Concorrenciais. Desenvolvimento Regional em
Debate, Santa Catarina, v. 9, n. 2, 2019a. p. 26.

% VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto et al.. A Indicagdo Geografica como Instrumento para o Desenvolvimento
de uma Regido: Caso Indicagdo de Procedéncia do “Vales da uva Goethe” — SC. Revista de Propriedade
Intelectual - Direito Contemporaneo e Constituicéo, Sergipe, v. 3, n. 5, 2014. p. 408.

% MELDO, op. cit., p. 26.
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consumidores. Nesse sentido, a utilizacdo adequada e controlada da marca se mostra como
essencial para evitar conflitos, garantir a concorréncia leal (inclusive intramarca) e preservar o

valor daquele bem imaterial perante o publico consumidor.

Por outro lado, a pratica da importacdo paralela revela a tensdo entre a protecdo da
propriedade industrial e a liberdade de comércio, uma vez que esta consiste na aquisicao e
revenda de produtos auténticos advindos de um outro pais para o Brasil, por terceiros nao
autorizados pelo titular da marca. Ao mesmo tempo em que tal pratica pode potencialmente
promover a concorréncia, especialmente intramarca, e oferecer aos consumidores precos mais
acessiveis daqueles produtos importados, a importacdo paralela ndo é livre de consequéncias.
N&o sO o titular da marca pode ter o valor-percepgdo reputacional da sua marca erodido
perante 0 publico consumidor, mas tal pratica pode levar & diminuicdo de controle da

qualidade dos produtos, 0 que pode resultar em uma perda inestimavel ao seu negocio.

Como se vé, o ambito dos sinais distintivos, dentre eles, do direito marcério, envolve
uma complexa rede de interesses, 0s quais, a fim de equilibrar os principios da livre iniciativa
e concorréncia com a devida e necessaria protecdo a propriedade industrial, devem ser
harmonizados. Cumpre frisar que, conforme explica Nuno Pires de Carvalho, a propriedade
intelectual e o direito da concorréncia sdo especialidades juridicas que operam em
confluéncia, na medida em que a primeira serve de esséncia a competicdo entre vendedores de
produtos e servigos, enquanto a segunda assegura a manutencao dessa competicao, reprimindo
atos abusivos®. Dessa forma, tem-se que a eficacia na gestdo e protecdo das marcas, e de
sinais distintivos de uma maneira geral, assume um papel de enorme relevancia no
desenvolvimento tecnolégico e econdémico do pais, desde que ndo seja objeto de abusos por
parte de seus detentores, de modo a prejudicar a justa concorréncia e a diversidade do

mercado.

2.1 Indicacdo Geografica®

A ideia de indicacdo geografica surge a partir da percep¢do de produtores e

consumidores acerca de caracteristicas peculiares em determinados produtos ou servicos

% CARVALHO, 2016, p. 11.

9 E importante ressaltar que este estudo, embora mencione a indicacdo geogréafica no contexto de sinais
distintivos capazes tanto de fomentar a concorréncia como de excluir terceiros de seu uso indevido, ndo tem
como objetivo abordar de maneira exaustiva todos os aspectos relacionados a esse instituto juridico.
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provenientes de uma certa localidade'®, passando a servir, assim, como um sinal distintivo
para identificar tal produto ou servico desse determinado territorio®?t. O uso desse sinal é de
exclusividade daqueles que ali produzem, exclusividade essa que pode decorrer tanto pelo
fato de as caracteristicas daquele local serem determinantes para a qualidade do produto ou
servico ali ofertado, ou por aquela regido ser conhecida como um centro de produgdo daquele

bem ou servico®?,

A LPI (Lei n°® 9.279/96), sob influéncia das exigéncias estabelecidas no Acordo
TRIPS, bem como acorde a CUP, dedicou o seu Titulo IV ao tema das Indicagdes
Geogréficas, género do qual sdo espécies as indicaces de procedéncia e as denominagdes de
origem (art. 176). De acordo com o art. 177, é considerado como indicagdo de procedéncia o
nome geogréafico de pais, cidade, regido ou localidade de seu territério, que se tenha tornado
conhecido como centro de extracdo, producdo ou fabricacdo de determinado produto ou de
prestacdo de determinado servico. Por sua vez, define o art. 178 a denominagdo de origem
como sendo 0 nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade de seu territério, que
designe produto ou servico cujas qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva e

essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores naturais e humanos.

Ainda que a indicacdo geografica — assim como as marcas — possua a funcdo de
indicar a origem de um produto ou servigo, ao contrario do instituto marcario, essa deve,
necessariamente, estar vinculada a uma regido demarcada, de onde vem o nome protegido®.
Nesse sentido, a IG atua como sinal distintivo, distinguindo o bem ou servigo, de acordo com
0 meio geografico de origem, e ndo pela empresa que os produziu'®. Além disso, tal instituto
é dotado de uma fungdo informacional, haja vista a capacidade da IG de transmitir
informac@es acerca de sua procedéncia e qualidade, reduzindo os custos de transacdo para a
tomada de decisdo do consumidori®. Observa-se, ainda, que, a partir de uma vinculacdo entre

a regido e sua identificacdo com a producéo local, promove-se a reputacdo associada aquela

10 VIEIRA et al., 2014, p. 408.

101 MAIORKI, Giovane José; DALLABRIDA, Valdir Roque. A Indicacio Geografica de Produtos: Um Estudo
sobre sua Contribuicdo Econbmica no Desenvolvimento Territorial. Revista Internacional de
Desenvolvimento Local, Mato Grosso do Sul, v. 16, n. 1, 2015. p. 15.

02 MELO, 20194, p. 25.

103 MELO, Renato Dolabella. IndicagGes Geograficas e o Direito da Regulagdo e da Concorréncia: Atualizado
de acordo com a IN 95/18 do INPI. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019b. p. 17.

104 LOCATELLLI, Liliana. Indicacbes Geogréficas: a Protecdo Juridica sob a Perspectiva do Desenvolvimento
Econbmico. Curitiba: Jurug, 2007. p. 231.

105 MELO, 2019b, p. 22-23.
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indicacdo geografical®, fomentando um senso de prestigio e singularidade para os produtos e

servicos dela originados, atribuindo-lhes um valor agregado em face dos demais concorrentes.

A titularidade da IG possui natureza coletiva, tratando-se de res communis®’ a todos
que ali passem a se estabelecer e produzir, ou fornecer servigos, em conformidade com as
especificagdes e padrdes estabelecidos para aquela regido. Destarte, dispondo o art. 182 da
LPI que o uso da indicacdo geogréafica é restrito aos produtores e prestadores de servigo
estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relagdo as denominacBes de origem, o
atendimento de requisitos de qualidade, a partir do momento que um sujeito inserido nessa
coletividade se muda da regido, acaba para ele o direito de seu uso'®. Ja para aquele que antes
ndo exercia sua atividade econémica naquele local e assim passa a fazer, se observados os
requisitos necessarios, nasce para ele esse mesmo direito de uso. Isso, porque a indicacdo
geografica estd intrinsecamente ligada a zona territorial delimitada e a comunidade de
produtores ou prestadores de servico que ali operam, sendo a verdadeira vantagem
concorrencial dos agentes econdmicos ali localizados. E por essa razdo, inclusive, que, aos
legitimos titulares da indicacdo geografica, ndo é dado o direito de dispor sobre tal sinal
distintivo, ndo sendo permitida a cessdo ou licenciamento do direito de uso a terceiros'® que
ndo facam jus as condicbes e critérios estabelecidos para tanto, preservando, assim, a
reputacdo da IG. Permitir o contrario seria incentivar o uso de falsa indicacdo geografica®:?,
desvirtuando o seu principal objetivo de atribuir confiabilidade diante do consumidor*!?, que
espera que um produto ou servi¢co com uma indicacdo geogréfica atenda a padrdes especificos

de qualidade e origem.

106 |bid., p. 23.

107 STRASBURG JUNIOR, Carlos Edson. Da Importancia das Indicagdes Geograficas no Atual Contexto da
Empresa Agraria. 2013. Dissertagdo (Mestrado em Direito Civil) — Faculdade de Direito, Universidade de
S&o Paulo, S&o Paulo, 2013. p. 49.

108 MIRANDA, 2013, p. 308.

109 STRASBURG JUNIOR, 2013, p. 82.

10 Em seus arts. 192 a 194, a Lei de Propriedade Industrial definiu como crime contra a titularidade de
indicacBes geogréaficas as seguintes praticas: (i) fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer a
venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicacdo geogréfica; (ii) usar, em produto, recipiente,
involucro, cinta, rétulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgacdo ou propaganda, termos
retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “género”, “sistema”, “semelhante”, “sucedaneo”, “idéntico”, ou
equivalente, ndo ressalvando a verdadeira procedéncia do produto; e (iii) usar marca, nome comercial, titulo
de estabelecimento, insignia, expressdo ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique
procedéncia que nao a verdadeira, ou vender ou expor a venda produto com esses sinais. Ainda, no art. 124,
incisos IX e X, da Lei 9.279/96 foi proibido o registro como marca (i) a indicacdo geografica, sua imitacdo
suscetivel de causar confuséo ou sinal que possa falsamente induzir indicacdo geografica, bem como (ii) o
sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade ou utilidade do produto
0U Servigo a que a marca se destina.

11 MIRANDA, op. cit., p. 304.
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E interessante notar a aplicagio pratica no que tange & preocupacio da manutencéo da
qualidade das caracteristicas que fundamentam a protecdo concedida a indicacdo geografica.
Em caso julgado pelo Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo'*?, discutiu-se acerca do
corte e embalagem do presunto proveniente da regido italiana San Daniele del Friuli,
protegido por denominagdo de origem, por empresa brasileira ndo autorizada, além dos
limites geogréaficos permitidos (isto é, fora da mencionada regido). Ainda que 0s presuntos
importados por tal empresa fossem auténticos e o corte e a embalagem feitos por ela
atendessem as normas da Anvisa, porque ha regras especificas para o fatiamento e novo
acondicionamento do produto, entendeu-se pela necessidade de monitoramento desse
processo por um produtor credenciado para evitar a depreciacdo das caracteristicas essenciais
do presunto. Com tal decisdo, preservou-se a qualidade e a reputacdo associada a indicacao
geografica, o que distingue aqueles produtores dos demais concorrentes, garantindo que o
consumidor final receba um produto que ndo apenas ostente o nome protegido, mas que
mantenha todas as caracteristicas que justificam essa protecdo. Ainda, admitir que a empresa
utilizasse a indicacdo geografica sem observar as condi¢cdes necessarias para tanto significaria
atribuir-lhe uma vantagem concorrencial indevida, o que resultaria em uma competi¢do

injusta no mercado.

Desse modo, fica evidente que o ordenamento juridico brasileiro reconhece e protege
de maneira expressiva 0 papel da indicacdo geografica como um instrumento vital para
resguardar a identidade, a reputacdo e a qualidade dos produtos e servicos de uma regido.
Mais do que uma ferramenta de diminuicéo da assimetria da informacéo e de diferenciacéo*s,
tal sinal configura-se como uma ferramenta de valorizagdo e promogéo das riquezas culturais
e naturais de uma determinada localidade, de modo a identificar um saber-fazer coletivamente
desenvolvido!'4. A protecdo conferida a esse instituto demonstra que o uso indevido de uma
indicacdo geografica ndo é apenas um ato de desrespeito aos direitos dos produtores e

prestadores de servicos locais, mas também atinge a coletividade como um todo, prejudicando

112 BRASIL. Tribunal de Justica de Sdo Paulo, Apelacdo Civel n° 1087543-93.2015.8.26.0100, Recorrente:
Alfood Importacdo, IndUstria e Comércio Ltda, Apelado: Consorzio Del Prosciutto Di San Daniele, 12
Camara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Hamid Bdine, Julgado em: 10.08.2016, Diario de Justica
Eletronico, Sdo Paulo, SP, 31.08.2016.

113 PERALTA, Patricia Pereira et al.. A Indicacdo de Procedéncia como Instrumento de Diferenciagdo: o Caso
do Doce de Pelotas. REDES - Revista do Desenvolvimento Regional, Rio Grande do Sul, n. 2, v. 21, p. 328-
329. Disponivel em:  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6547683. Acesso em: 04 ago. 2023.

114 PERALTA, Patricia Pereira. O Uso da Indicagdo Geografica na Protecdo e na Apropriagdo do Patrimdnio
Cultural Agroalimentar — Os Casos de Goiabeiras, Serro e Canastra. Revista Arqueologia Publica, Sao Paulo,
v. 17, p. 6. Disponivel em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rap/article/view/8667919.
Acesso em: 08 ago. 2023.
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outros agentes do mercado e, igualmente, os consumidores, que podem ser enganados quanto

a origem e a qualidade dos produtos ou servicos que adquirem.

2.2 Contrato de Distribuicdo e de Franquia!®®

Ao titular da marca, garante-se o poder de escolha de como este explorard as
oportunidades econdmicas advindas do seu signo distintivo e daquele produto ou servico
marcado. Nesse sentido, conforme dispde o art. 130, incisos | e Il, da LPI, Ihe é conferido o
direito tanto de ceder os direitos advindos de seu registro de marca, ou pedido de registro,
como de licenciar o uso de sua marca registrada, respectivamente. Na primeira hipdtese, 0
titular da marca transfere a terceiro os seus direitos sobre tal bem imaterial (direitos subjetivos
stricto sensu de natureza proprietaria se for registro; ou legitima expectativa se for pedido),
enguanto na segunda, o titular retém seus direitos sobre a marca (proprietéario), autorizando
um terceiro a utiliza-la (posse)'*6. Dando-se enfoque a segunda hipdtese, destacam-se duas
ferramentas que, em um mundo tomado pelo fenémeno da globalizagdo, ddo aquele agente
econémico a faculdade de expandir o crescimento econémico de sua marca, licenciando-a a
terceiros, sob determinadas condicdes, a fim de escoar sua producdo, quais sejam, 0s contratos
empresariais de distribuicdo e de franquia. Através desses institutos, o titular da marca tem a
possibilidade de solidificar sua presenga no mercado, ndo apenas regional, mas global,
ampliando seu alcance ante o publico consumidor de maneira estratégica e garantindo uma

eficiente e controlada rede de distribuicéo.

Tais contratos encontram sua utilidade para aquele agente econdmico que, seja por néo
conhecer as particularidades do mercado que atuard, seja por ndo querer suportar 0s custos
com a distribuicdo de seus produtos, adota o sistema de vendas indiretas. Isto é, em vez dele
mesmo colocar diretamente a sua mercadoria junto ao consumidor, esse agente busca a
parceria com outros empresarios, para que esses assim o facam!!’. Desse modo, os contratos
de distribuicdo e de franquia se tratam de acordos chamados “verticais”, cuja funcgdo

econdmica baseia-se ou no escoamento da producdo, ou no fornecimento de bens e servicos,

115 O presente estudo também ndo pretende exaurir esse tema, cuja analise importa a discussdo na medida em
gue demonstra que o uso coletivo de uma mesma marca, feito na forma autorizada pelo seu titular, preserva a
vantagem concorrencial atrelada aquele sinal, possuindo efeito pré-competitivo.

116 ADIERS, Claudia Marins. As Importacdes Paralelas a Luz do Principio de Exaustdo do Direito de Marca e
seus reflexos nos Direitos Contratual e Concorrencial. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Rio
Grande do Sul, n. 22, 2002. p. 105.

117 FORGIONI, Paula A. Contrato de Distribuicdo. Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005b. p. 44-45.
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sendo celebrados entre agentes econdmicos situados em fases distintas da cadeia de producao,
que tem seu inicio na extracdo de matéria-prima indo até o consumidor final'8, N&o obstante,
a “terceirizagdo” produtiva ou de intermediacdo permite a diluicdo dos riscos empresariais,
possibilita a ampliacdo da atuacdo com menor grau de investimento préprio, bem como

introduz receita distinta da atuacéo direta.

Nesses acordos verticais, as estipulacdes contratuais comumente inseridas neles, da-se
0 nome de restri¢des verticais. Exemplos de tais restricbes seriam a clausula de exclusividade,
a divisdo territorial de mercado, vendas casadas e 0 controle sobre precos de revenda, através
das quais limita-se a liberdade de atuacdo de alguma das partes, seja do distribuidor ou do
fornecedor!'®. Sendo assim, tem-se que os acordos verticais podem ensejar tanto interesses
comuns como conflitantes entre as partes: de um lado, a doutrina cita como exemplo o
aumento de vendas na cadeia produtiva como um todo e a neutralizagdo da concorréncia
interna; de outro, o interesse do fornecedor em aumentar suas vendas globais em
contraposicdo ao interesse do distribuidor de aumentar suas vendas individuais, além do

aumento de lucro do fornecedor poder levar a redugéo dos lucros do distribuidor?°.

Isto posto, através de um contrato de distribuicdo propriamente dito, conforme define
Paula Forgioni, um agente econémico (fornecedor) obriga-se ao fornecimento de certos bens
ou servigcos a outro agente econémico (distribuidor), para fins de revenda, que, por sua vez,
obriga-se a satisfacdo das exigéncias do sistema de distribuicdo do qual participa, tendo como
margem de lucro a diferenca entre o preco de aquisicdo e de revenda'®l. Apesar de a fungdo
econébmica dos dois institutos em muito se assemelharem, o contrato de franquia envolve
diferentes obrigagdes acordadas entre as partes, podendo ser considerado mais abrangente,
dado que, para aléem do licenciamento da marca e fornecimento de produtos ou servicos,
geralmente envolve, dentre outras coisas, transferéncia do know-how (saber-fazer
comercial)?? da franqueadora para a franqueada. Ou seja, 0 objeto do contrato de franquia é
eminentemente composto por obrigaces de fazer, ndo-fazer e de dar, o que nem sempre

ocorre com 0s contratos de distribuicdo. Nessa linha, segundo o art. 1° da Lei n°® 13.966/2019,

118 1pid., p. 51.

119 1pid., p. 50.

120 KLEINDIENST, Ana Cristina Von Gusseck; SAITO, Leandro; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A
Autonomia Interna e as RelagBes Externas nos Contratos Empresariais: as Restricdes Verticais, o Direito
Antitruste e a Importacdo Paralela de Marcas. Revista da Escola da Magistratura Regional Federal da 22
Regido, Rio de Janeiro, EMARF, TRF 22 Regido, v. 19, n. 1, 2013. p. 34.

121 FORGIONI, 2005b, p. 116.

122 RIBEIRO, Maria de Fatima. O Contrato de Franquia (Franchising). Revista Direito e Justica, Porto, v. 19, n.
1, 2005. p. 85.
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o sistema de franquia empresarial é definido como aquele em que o franqueador autoriza
contratualmente um franqueado a usar, dentre outros objetos de propriedade intelectual, suas
marcas, sempre associados ao direito de producdo ou distribuicdo exclusiva ou ndo exclusiva
de produtos ou servicos e, também, ao direito de uso de métodos e sistemas de implantagéo e
administracdo de negdcio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador,

mediante royalties.

Os dois institutos séo dotados da capacidade de estimular a concorréncia e fomentar a
atividade econémica de um pais, na medida em que podem facilitar a entrada de novos
concorrentes no mercado, diminuindo a necessidade de grandes investimentos iniciais e
barreiras a entrada tipicas a experiéncia pretérita (assimetria informacional). Isso ocorre
principalmente pelo fato de tais agentes, ao serem licenciados a usar uma determinada marca
ja consolidada no mercado, bem como a comercializar um bem que ja foi testado e aprovado
pelo publico!?®, poderem se beneficiar da reputacdo adquirida perante o publico consumidor
sobre aquele bem marcado e construir seus negécios a partir dela, permitindo-se, assim, um
alcance mais facil e rapido a clientela. Destaca-se, também, que os contratos de distribuicéo e
de franquia podem resultar em um aumento da qualidade dos produtos e servicos ofertados,
porquanto espera-se que os diferentes empresarios contratados ndo poupem esforcos para
captar o maximo de clientela que conseguirem, o que pode resultar, inclusive, em mais opc¢des
e melhores precos aos consumidorest?4. Ja ao titular da marca, o principal beneficio auferido
se d& pela possibilidade de expansdo dos produtos e servicos distinguidos pela sua marca e
acesso a lugares e publicos antes ndo alcancados, de forma controlada — j& que o0s
distribuidores e franquiados séo pré-selecionados — e sem ter que arcar com todos 0s custos e
riscos associados a uma expansdo organica, isto é, promovida somente pelos recursos internos

e estratégias proprias daquele agente.

Importa dizer, ainda, que tais contratos, para produzir efeitos perante terceiros, devem
ser averbados no INPI, conforme prevé o art. 140 da LPI. Contudo, é necessario observar que,
segundo a Teoria dos Nucleos de Interesse do direito obrigacional, entende-se que as partes de
um contrato ndo sdo as Unicas cujos interesses juridicos sdo afetados por tais acordos,
devendo haver, assim, uma preocupacdo com o0s ndo-contratantes?®. Nesse sentido, a

discussdo quanto a eficacia externa daquela relacdo contratual, mais especificamente em

123 |bid., p. 80.
124 |bid., p. 80.
125 K| EINDIENST; SAITO; BARBOSA, 2013, p. 18-19.



36

relagdo aos efeitos que clausulas restritivas inseridas em contratos integrantes de uma rede de
distribuicdo assumem perante terceiros'?®, torna-se de grande relevancia para o debate, tanto
doutrinario como jurisprudencial, acerca da licitude (ou ilicitude) da préatica da importacdo

paralela, sob a otica do direito marcario brasileiro.

2.3 A Prética da Importacéo Paralela

A globalizacdo da economia abriu novas portas para o comércio internacional, com
diversos produtos de diferentes partes do mundo sendo oferecidos ao publico consumidor.
Essa expansao, contudo, trouxe consigo uma serie de desafios juridicos e econdmicos. Dentre
eles, a prética da importacdo paralela se tornou objeto de discussGes em diversos &mbitos do
meio juridico diante da falta de expressa previsao legal acerca da sua legalidade, assim como
da tensdo que se coloca em evidéncia entre os direitos adquiridos sobre uma marca e 0

principio da livre concorréncia.

Conforme define Claudia Marins Adiers, a importacdo paralela, comumente chamada
pela doutrina internacional de gray market ou gray goods??’, trata-se do fendmeno através do
qual produtos auténticos, ostentando uma marca devidamente registrada, fabricados ou
comercializados em um determinado pais pelo titular da marca, ou seus licenciados, sdo
importados por terceiros sem o consentimento do titular da marca no mercado local'?.
Observa-se, assim, que ndo se trata de produtos portando marcas contrafeitas, ndo havendo
que se falar em contrafacdo, mas sim de produtos legitimos, inseridos e vendidos no mercado
externo pelo proprio titular da marca ou por um de seus licenciados e, posteriormente,
importados para um pais no qual sua venda ndo foi originalmente autorizada por aquele que

detinha o poder para tanto®?°.

Antes de se adentrar nos pormenores de tal fendmeno, cumpre resgatar o0 contexto
legal e as nuances da protecdo conferida a marca que cumpriu com todos 0s requisitos
previstos em lei. O Brasil adota o sistema atributivo de marcas, isto é, o direito sobre uma

marca é adquirido pelo seu registro perante o INPI*%®, através do qual, nos termos do art. 129

126 |pid., p. 49.

127 Em traducéo livre, mercado cinza ou produtos cinzas.

128 ADIERS, 2002, p. 86.

129 FEKETE, Elisabeth Kasznar. ImportagGes Paralelas: a Implementacdo do Principio da Exaustdo de Direitos
no Mercosul, Diante do Contexto de Globalizagdo. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econémico e
Financeiro, Sdo Paulo, n. 113, 1999. p. 157.

130 Tal sistema diz respeito a forma como os direitos sobre uma marca sdo adquiridos e reconhecidos. Isto é, ao
adotar-se o sistema atributivo no Brasil, o direito sobre uma marca nao é adquirido simplesmente pelo seu
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da LPI, garante-se o uso exclusivo de tal marca em todo o territério nacional, aplicando-se a
tal bem o principio da territorialidade. Ao titular da marca, é ainda assegurado o direito de
zelar pela integridade material ou reputacdo de seu bem, segundo o inciso Il do art. 130 da
mesma lei. Tal dispositivo, fundado no principio da integridade, serve de municéo ao titular
do registro ou pedido de registro de marca contra atentados a unicidade, consisténcia e
reputacdo de seu bem imaterial, evitando-se a diluicdo da marca e, consequentemente, a

diminuicdo de seu poder de venda*3!,

Contudo, o direito de exclusividade ndo é um direito ilimitado, oponivel em qualquer
situacdo, tendo o legislador se preocupado em exemplificar, no art. 132 da LPI, hipoteses em
que o titular da marca ndo podera se valer do seu direito de exclusividade, estabelecendo no
texto legal o chamado “justo uso”*?, ou seja, préticas licitas e ndo infringentes a marca
registrada. Ao presente estudo, importa a limitagcdo prevista no inciso Il do referido
dispositivo, que dispde ndo ser possivel ao titular de uma marca impedir a livre circulagdo do
produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento,

ressalvado o disposto nos paragrafos 3° e 4° do art. 683,

2.3.1 O Principio da Exaustéo dos Direitos Marcarios

No ambito marcéario, o principio da exaustdo ou esgotamento de direitos é um
principio juridico que limita o controle do titular de uma marca registrada sobre a revenda e
distribuicdo de produtos auténticos, ap6s a primeira venda autorizada desses produtos, sendo
de especial relevancia na disciplina do fenémeno da importacdo paralela. Conhecido também

como a doutrina da primeira venda — “first sale doctrine” —, tal principio restringe ao titular

uso, como ocorre no sistema declarativo, mas sim pelo registro da marca junto ao INPI, com a excecdo do
chamado direito de precedéncia ao registro. Esse direito protege aquele que, mesmo sem ter formalizado o
registro da marca perante o INPI, comprovadamente a usava de boa-fé, ha pelo menos seis meses, no
mercado brasileiro, antes de outro requerente ter iniciado o processo de registro para marca idéntica ou
semelhante, para identificar servigo idéntico, semelhante ou afim (art. 129, 81°, da Lei n® 9.279/96). Outra
excecdo a regra atributiva é a marca notoriamente conhecida, a qual, por possuir tal status em seu ramo de
atividade, goza de protecdo especial, independente de depdsito ou registro no Brasil (art. 126). Por fim, pode-
se dizer que a marca de alto renome é uma espécie de excecao qualificada a esse principio, j& que, ainda que
precise de registro para adquirir esse status, uma vez assim reconhecida, a marca goza de uma protecéo para
além das classes nas quais foi registrada (art. 125).

181 BASSO, Maristela. A Importagdo Paralela e o Principio da Exaustio. Especial Referéncia as Marcas. In:
GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges (org.). Ensaios sobre o Direito Imaterial: Estudos
Dedicados a Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 176.

132 1bid., p. 176.

133 Tais excecdes do artigo 68 se referem a hipdteses que tratam do instituto das patentes, que nio é objeto do
presente estudo, delimitado ao instituto das marcas.
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da marca o exercicio do seu direito de exclusividade apenas no primeiro ato de
comercializagdo do produto ao qual aquela marca esta associada'®*, desde que tenha sido feito
por si préprio ou por quem tenha seu consentimento!®, ndo podendo ele impedir a
comercializacdo subsequente daquele produto por terceiros, ja que se entende que houve a sua
devida remuneracdo a partir da primeira venda. Isto posto, na abstenc¢do do Acordo TRIPS no
que se refere a regulacdo do tema da exaustdo dos direitos de propriedade intelectual®3®,
conferiu-se a cada estado-membro a liberdade para decidir internamente a abrangéncia
territorial que tal principio alcancaria, podendo ser de ordem internacional, regional ou

nacional.

A exaustdo internacional dos direitos impde que, a partir da primeira venda pelo titular
da marca, ou por terceiro por ele autorizado, em qualquer pais que seja, a ele ndo é mais
permitido impedir as vendas subsequentes daquele produto a qualquer outro pais, sendo a
circulacdo daquele bem livre ao redor do mundo. Nesse caso, tendo em vista ser o
consentimento do titular da marca necessario somente no momento da primeira venda daquele
produto em qualquer pais, tem-se que as importacdes paralelas, adotando-se a exaustdo

internacional, sdo necessariamente licitas.

Ja a exaustdo regional ocorre em blocos de paises, atingindo os atos ap0s a primeira
comercializagdo quando esta tiver sido realizada no mercado de qualquer um dos paises
integrantes a tal bloco, sendo a circulagdo daquele produto livre entre paises
intracomunitarios. Ou seja, as importacdes paralelas feitas entre paises daquele mesmo
mercado regional comum sao tidas como licitas; todavia, caso um desses paises importe o
produto de pais localizado fora desse mercado, sem o consentimento do titular da marca ou

alguém por ele autorizado, a importacéo paralela ser4, entdo, ilicita'®’,

Por ultimo, a exaustdo nacional circunscreve a perda do controle do alienante do

produto quanto o paist® em que houve o ato comercial. Quer dizer, sendo o produto colocado

13 FEKETE, 1999, p. 157.

135 BASSO, 2009, p. 177.

136 «Art. 6°. Para os propositos de solucdo de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuizo do disposto
nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo serd utilizado para tratar da questio da exaustdo dos direitos de
propriedade intelectual.”.

137 Exemplificando, quando o titular da marca do pais A, integrante do bloco econémico X — que adota a ordem
regional para o principio da exaustdo dos direitos marcarios — faz a primeira venda do seu produto Y em seu
pais A, as operacdes de exportacdes e importagdes subsequentes de Y ndo precisardo do consentimento desse
titular, desde que feitas entre paises integrantes do bloco X. Entdo, se o importador paralelo for do pais B,
também integrante do bloco X, esse ndo tera que se preocupar com o requisito do consentimento para sua
atividade, salvo se a operacdo de importacdo estiver sendo realizada com o pais C ndo integrante de X,
hipdtese na qual a importacdo podera ser obstada pelo titular da marca.

138 BASSO, 2009, p. 179.
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pelo titular da marca, ou por alguém com seu consentimento, dentro do mercado interno
daquele pais, 0 “vendedor” ndo mais podera impedir as vendas subsequentes ou a circulacédo
daquele produto dentro desse territério nacional. Contudo, seria permitido ao mesmo impedir
a importacdo daquele produto que ndo seja por si autorizadal®. Isto é, para um agente
econdmico brasileiro, estranho ao titular da marca ou a rede oficial de distribuicdo daquela
marca naquele pais, para comprar no exterior e importar para o Brasil, faz-se necessario o

consentimento do titular.

A partir da leitura do art. 132, Ill, da LPI, hd quem compreenda que o legislador
infraconstitucional adotou a exaustdo nacional dos direitos referentes & marca, ao estabelecer
que ¢ defeso ao titular da marca, contanto ele mesmo ou alguém com seu consentimento tenha
colocado o produto no mercado interno (nacional), impedir a comercializagdo desse produto
no territorio brasileiro. Quer dizer, ocorrendo a primeira comercializacdo no Brasil, exauriu-se
o direito do titular, mas, ocorrendo em outro pais, ndo ocorrera a exaustdo*’. Uma leitura a
contrario sensu desse dispositivo sugere que, se o produto foi colocado em um mercado
estrangeiro pelo titular da marca, ou por alguém autorizado, mas ndo foi introduzido no
mercado interno brasileiro da mesma forma, entdo o direito do titular da marca ndo estaria

exaurido no Brasil, podendo ele impedir a importacdo paralela®?,

Dessa forma, conforme explica Denis Barbosa, tem-se que, mesmo 0 bem adquirido
no exterior do proprio titular tera sua importacdo vedada, pela aplicacdo da marca nacional, 0
que significa dizer que bem de mesma, exata qualidade e origem, mas ostentando signo
constante de registro brasileiro, importado sem autorizacdo, viola marca'#®. Nesse mesmo
sentido, Claudia Adiers defende que a introdugdo de produtos pelo titular da marca no
mercado estrangeiro ndo tem qualquer influéncia sobre os direitos que ele detém no territdrio

nacional, por ser a protecdo a marca exclusivamente regida pela legislacdo daquele pais que

139 1bid., p. 179.

140 FEKETE, 1999, p. 160.

141 ADIERS, 2002, p. 101.

142 Em sentido contrario entende Paula Forgioni, que defende que, tendo o titular da marca colocado em
circulacdo o produto no mercado exterior, ndo pode ele evitar que tal mercadoria seja também comercializada
no Brasil, sendo o ato de alienacdo ocorrido no exterior a autorizacdo a que se refere o art. 132, 111, da Lei n°
9.279/96. FORGIONI, Paula. A. Importa¢6es Paralelas no Brasil: a Propriedade Industrial nos Quadrantes
dos Principios Constitucionais. In: GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges (org.). Ensaios sobre o
Direito Imaterial: Estudos Dedicados a Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 218.

143 BARBOSA, Denis Borges. Da Tecnologia ¢ Cultura: Ensaios e Estudos de Propriedade Intelectual. p. 145.
Disponivel em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/tecnologia_a_cultura.pdf. Acesso em:
21 ago. 2023.
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conferiu-se o direito marcério'*4. Portanto, na linha doutrinaria da exaustdo nacional, uma vez
colocado o produto pelo titular da marca no Brasil, ocorrendo, assim, 0 esgotamento de seu
direito industrial, tal direito ndo para de existir, deixando apenas de abranger as unidades
daquele produto que séo, a cada momento, colocados no mercado. Isto €, seu direito esgota-se
apenas em relacdo a cada lote comercializado pelo titular, subsistindo em relagdo aqueles que

ainda ndo o foram4°,

2.3.2 A Eficacia Externa da Clausula Contratual de Exclusividade Territorial146

Conforme antes explicado, titulares de marcas que atendem a mercados internacionais
frequentemente recorrem a contratos de distribuicdo como estratégia para introduzir seus
produtos em geografias cujas particularidades desconhecem. No escopo desse contrato, €
possivel restringir a liberdade de atuacdo das partes contratantes a partir de duas praticas
contratuais distintas, quais sejam, (a) a recluséo do distribuidor e (b) a exclusividade da sua
atuacdo. Ao passo que (a) restringe contratualmente a atuacéo daquele distribuidor apenas aos
limites do seu territorio, de modo a ndo o permitir atuar para além daquela area, (b) Ihe
assegura o direito de ser o Unico agente a vender os produtos da marca naquele espaco
delimitado®¥’, protegendo-o contra a concorréncia de outros distribuidores daquela mesma
marca ou até mesmo do fornecedor'*®. Surge, assim, a discussdo se a referida clausula de
exclusividade teria o conddo de obrigar terceiros (res inter alios acta) ndo vinculados
contratualmente a ndo atuar naquela area tida como exclusiva, servindo de muni¢do para

coibir a prética da importacéo paralela ou até mesmo a comercializacdo paralela’#°.

Com a constitucionalizacdo do Direito Privado e o advento do Cddigo Civil de 2002, o
exercicio da liberdade de contratacdo viu-se limitado a funcéo social do contrato (art. 421 do

CC). Tal limitacdo implicou em uma restricdo ao alcance e poder da autonomia privada, em

144 ADIERS, 2002, p. 96-97.

145 PORANGABA, Luis Henrique. Breve Estudo Acerca do Principio da Exaustdo e dos Direitos Residuais
Sobre a Marca. Revista da Associagdo Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, n. 122, 2013. p.
68.

146 Apesar de ndo ser o objeto do presente estudo a andlise da pratica da importacdo paralela sob a otica
contratual, ou mesmo concorrencial (antitruste), a problematica acerca da clausula de exclusividade territorial
Ihe é praticamente inerente, ja que por vezes enseja no cenario em que distribuidores exclusivos de certo
produto utilizam-se do Poder Judiciario para buscar a protecdo de seu direito de exclusividade, garantido
contratualmente. Desse modo, convém expor reflexdes sobre 0 assunto, sem pretender exaurir o tema.

147 KLEINDIENST; SAITO; BARBOSA, 2013, p. 53.

148 FORGIONI, 2005b, p. 61.

149 para os fins do presente estudo, enquanto a importagdo paralela ocorre quando um produto é importado de
um pais para 0 outro sem o consentimento do titular da marca no mercado local, a comercializagdo paralela
refere-se a revenda de produtos dentro do mesmo mercado, mas fora dos canais de distribui¢do autorizados.
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beneficio do interesse social ou coletivo, dado que, por muitas vezes, os efeitos de um
contrato podem extrapolar a esfera das partes contratantes'®, Ainda que contratos sejam
essenciais para o exercicio da livre iniciativa empresarial, fato é que podem gerar
externalidades, ou seja, impactos, positivos ou negativos, sobre o bem-estar de terceiros que
ndo participaram daquela relacdo contratual'®l. Conforme explica Nicholas Mankiw, se
presentes as externalidades, o interesse da sociedade em um resultado de mercado acaba por
extrapolar o bem-estar dos contratantes, de modo a atingir o bem-estar de terceiros direta ou
indiretamente afetados®®?. Tem-se, assim, que a funcédo social atua como um limite a acéo
individual em face de direitos e interesses de terceiros, tendo em vista serem 0s contratos
fatos sociais, dotados do fendmeno da transindividualidade, podendo afetar quem deles néo

tomou parte®®3,

Nesse contexto, em contratos de distribuicdo, compreendendo a clausula de
exclusividade como o direito do distribuidor ser o Unico a comercializar o produto distribuido
em determinada area ou em relacdo a determinados consumidores!™>, é garantindo a esse
agente, assim, uma espécie de “monopolio” de atuacdo referente ao produto distribuido®®s.
Uma vez averbado tal contrato perante o INPI e, portanto, produzindo efeitos perante
terceiros, discute-se acerca do seu poder de impactar em outros nucleos de interesse diversos
daqueles contratantes, de modo a impedir a importacdo e comercializagdo por terceiros de

produtos apostos por essa marca naquela area de atuagao®e.

No que se refere a importacdo paralela, partindo-se da doutrina que entende ser a
autorizacao a que se refere o inciso 111 do art. 132, da LPI, o simples ato de alienacdo ocorrido
no exterior pelo titular da marca®®” — isto é, que o Brasil adota o principio da exaustdo em
ordem internacional —, percebe-se que a eficacia externa da clausula de distribuicéo

exclusiva fica certamente comprometida®®®. Ora, impondo a lei que ao titular da marca néo é

150 AZOIA, Viviane Tais; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. A Funcdo Social dos Contratos e as Externalidades:
Uma Analise Econbmica. Revista do Mestrado em Direito da UCB, Brasilia, v. 10, n. 2, 2016. p. 8.
Disponivel em: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rvmd/article/view/7595. Acesso em: 09 set.
2023.

51 1hid.

152 MANKIW, 2009, p. 196.

153 MARTINS-COSTA, Judith. Reflexdes Sobre o Principio da Fungdo Social dos Contratos. Revista Direito
GV, Séo Paulo, v. 1, n. 1, 2005. p. 54.

1% FORGIONI, 2005a, p. 445.

155 KLEINDIENST; SAITO; BARBOSA, 2013, p. 54-55.

156 1hid., p. 55.

157 FORGIONI, 2009, p. 218.

1% GUSMAO, José Roberto D’ Affonseca. Importagéo Paralela Pode Ser Desastrosa Para o Pais. Panorama de
Tecnologia, INPI, Rio de Janeiro, n. 13, 1995. p. 7.
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permitido impedir a comercializagdo de produto que foi por si colocado no mercado — e, sob
essa Otica doutrinaria, inclui-se em “mercado” 0 mercado exterior — nao pode um contrato
entre fornecedor e distribuidor, regido pela autonomia privada, ir em sentido contrario a
previsdo legislativa de natureza cogente. Isso, porque, nesse cenario, o fornecedor ndo detém
poder legal para garantir a outrem a exclusividade de importacdo perante terceiros néo

contratantes — a ndo ser em relacdo aos demais integrantes de sua rede de distribuicdo —, ja

que nem mesmo esse beneficio Ihe é garantido.

Por outro lado, partindo-se da doutrina que entende ter o Brasil adotado o principio da
exaustdo nacional referente as marcas, decorre disso a consequéncia logica de que o contrato
de distribuigdo exclusiva, no territorio brasileiro, é limitado em seu poder de restringir a
circulagio de produtos apenas no que se refere & primeira venda autorizada no pais. E
importante ficar claro, todavia, que tal restricdo ndo decorre de o simples fato de tal contrato

estar averbado perante o INPI, mas sim porque a prépria lei garante esse controle.

No que concerne a comercializacdo paralela, seja na exaustdo internacional, seja na
nacional®®®, a clausula de exclusividade territorial ndo consegue impedir que terceiros nédo
contratantes comercializem aquele produto, ainda que constante de contrato averbado perante
o INPI, tendo efeito apenas perante os demais integrantes daquela cadeia de distribuicéo. 1sso
decorre da exegese do proprio art. 132, inc. I11, da LPI, ja que é permitida a livre circulacdo de
produto licitamente colocado no mercado, nos termos de tal dispositivo, exaurindo-se a partir
de entdo os direitos marcarios. Sendo assim, atribuir a um contrato de distribui¢do exclusiva o
conddo de impedir, por si sO, a comercializacdo daquele produto realizada por terceiros, seria
certamente atribuir maiores poderes ao fornecedor do que este legalmente detém. Ou seja,
exacerbar-se-ia a situacdo juridica do distribuidor no ato de contratar, produzindo a autonomia
privada, sem qualquer embasamento legal, externalidades negativas no que se refere a livre
iniciativa e livre concorréncia. Nesse cenario, 0 maximo que tal fornecedor pode fazer é
comprometer-se, ele préprio e/ou aos demais integrantes de sua rede de distribuicdo, a ndo
oferecer concorréncia intramarca aquele distribuidor local, ndo podendo impedir que

terceiros, que néo participaram daquela relacdo contratual, assim o fagam*®,

2.3.3 O Requisito do Consentimento

159 Desde que seja preenchido o requisito de o produto ter sido colocado no mercado externo (internacional) ou
interno (nacional) pelo titular da marca ou por outrem com seu consentimento.
160 KLEINDIENST; SAITO; BARBOSA, 2013, p. 57. Ver também: FORGIONI, 2009, p. 222.
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A leitura do art. 132, inc. I1l, da LPI, implica em davidas, também, quanto ao requisito
do consentimento do titular da marca, dado que o texto legal gera uma moldura hermenéutica
ampla quanto ao fato de se bastar um consentimento tacito, ou se seria necessério tal
autorizacao ser expressa. Enquanto parte da doutrina entende que o consentimento a que se
refere a lei deriva do simples ato de venda do produto no mercado exterior pelo titular da
marca ou por outrem por si autorizado, mesmo que sem intencdo de comercializar aquele
produto no Brasil'®!, outra corrente exige que esse consentimento seja claro e inequivoco'®?,
ndo podendo se presumir que o titular da marca tenha consentido com a importacdo no Brasil
de seu produto vendido em outros paises. Uma terceira corrente, ainda, entende que tal
consentimento pode ser tacito, em casos em que a venda para importacao tenha sido feita por

um dos demais integrantes daquela rede de distribuicdo em outros paises!®?,

Seja qual for a ordem de exaustdo adotada por um pais, 0 consentimento é aspecto
determinante para que se verifique a licitude da importagdo paralela, dado esse ser o
parametro minimo adotado pelo Acordo TRIPS'®, Nesse sentido, nos termos do art. 132, IlI,
da LPI, se esse requisito ndo for observado, a comercializagdo, de uma maneira geral, resulta
em violacdo dos direitos marcarios daquele titular. Na sua modalidade expressa, 0
consentimento ocorre quando o titular da marca da permissao clara e direta, escrita ou verbal,
de modo inequivoco, no sentido de concordar com determinado ato'®. Ja a modalidade tacita
se presume a partir de atos ou fatos dos quais se extrai uma vontade de aquiescer'®. N&o
especificando a lei que tal consentimento deva ser feito de maneira clara e inequivoca, isto ¢,
na forma expressa, deve-se entender como englobado nesse requisito todas essas modalidades,
constituindo-se matéria de prova a depender do caso concreto a comprovacdo do
consentimento!®’. Esse entendimento decorre de uma interpretacéo sistematica com o Cédigo

Civil, que dispbe ndo depender de forma especial a validade da declaracdo de vontade, senédo

161 FORGIONI, 2009, p. 218.

162 BASSO, 2009, p. 178.

163 AMARAL, Rafael Lacaz. Importacdo Paralela no Direito Marcario Brasileiro: Uma Andlise a Luz do Atual
Posicionamento Jurisprudencial. Revista da Associacao Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro,
n. 81, 2006. p. 45-46.

164 «Art. 16.1. O titular de marca registrada gozara do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu
consentimento, utilizem em operagdes comerciais sinais idénticos ou similares para bens ou servigos que
sejam idénticos ou similares aqueles para os quais a marca esta registrada, quando esse uso possa resultar em
confusdo. No caso de utilizagdo de um sinal idéntico para bens e servigos idénticos presumir-se-4 uma
possibilidade de confusdo. Os direitos descritos acima ndo prejudicardo quaisquer direitos prévios existentes,
nem afetardo a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.”.

185 FEKETE, 1999, p. 164.

186 1bid., p. 164.

167 GAEDE, Helena Candida Lisboa. Importacdo Paralela e Concorréncia Desleal. Revista da Associagio
Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, n. 83, 2006. p. 46.
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quando a lei expressamente a expor (art. 107), importando em anuéncia o siléncio, quando as
circunstancias ou 0s usos a autorizarem, e ndo for necessaria a declaracdo de vontade expressa
(art. 111).

Sob a Otica da exaustdo internacional, parece correto o entendimento de que o
consentimento do titular da marca estaria implicito em seu primeiro ato de venda (ou por
guem esse autorizou) no mercado exterior, mesmo sem intencdo de comercializa¢do no Brasil.
Contudo, adotando-se a ética da exaustdo nacional, 0 mesmo ndo pode ser dito, devendo o
titular da marca demonstrar, explicita ou implicitamente, sua vontade de colocar aquele
produto especificamente no mercado brasileiro'®. Nasce, dai, a controvérsia se o
consentimento do titular da marca pode ser entendido como positivo se a importacdo paralela
decorre de contrato de compra e venda firmado por comerciante brasileiro com uma das

licenciadas estrangeiras da empresa titular.

Nos termos do que explica Elisabeth Kasznar, nesse cenario, somente se poderia falar
em um consentimento tacito observadas certas condi¢des, quais sejam: (i) ndo ter o titular
concedido contratualmente qualquer protecdo territorial ao licenciado ou distribuidor
estrangeiro responsavel pela exportacdo do produto ao Brasil, ndo tendo reservado
territorialmente os seus direitos ou os de outros licenciados; (ii) ndo ter o titular concedido
exclusividade ao distribuidor local, caso haja um; (iii) ndo ter o titular tomado qualquer
providéncia no sentido de proibir ao seu licenciado em pais estrangeiro a exportacao (restricao
essa que pode se sujeitar as normas de livre concorréncia); ou (iv) ndo ter o titular feito
constar dos produtos fabricados pelo licenciado estrangeiro a proibicdo de venda nos demais

territérios em geral ou em territdrio especificado'®®.

Nesse sentido, serdo as circunstancias daquele caso concreto que determinardo se o
titular da marca, através de seus licenciados estrangeiros, consentiu com aquela importagédo
paralela, devendo-se partir de uma perspectiva do que foi estabelecido previamente com
aqueles inseridos em sua rede de distribuicdo. Observa-se que, se foi o proprio titular da
marca que vendeu seus produtos a um terceiro cuja intencdo de exporta-los ao Brasil para
revenda era de seu conhecimento, ainda que presumido’®, aquela importacdo paralela sera

licita, mesmo que exista contrato de distribuicdo com clausula de exclusividade territorial

188 Uma hipétese em que o consentimento podera ser tido como presumido se da quando, realizada a importagao,
o titular da marca, notificado pela autoridade aduaneira sobre tal operacéo, permaneca inerte, desde que seja
inequivoco o seu conhecimento sobre tal notificacéo.

189 FEKETE, 1999, p. 166.

170 |bid., p. 166.
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averbado no INPIL, Caso a venda tenha sido feita diretamente a comerciante brasileiro,
estar-se-ia diante de uma situacéo de consentimento expresso'’2. Contudo, a venda pelo titular
da marca a um comerciante estrangeiro, cujos destinatarios de revenda sejam os consumidores
finais daquele territdrio estrangeiro, ndo pode ser entendida como consentimento daquele

titular com eventuais exportacdes, desqualificando, nesse caso, a sua participacdo volitiva's,

171 Sendo o principal requisito da lei para permitir a importagdo paralela o consentimento do titular da marca, tal
importacdo ndo poderd ser impedida legalmente pelo distribuidor ou licenciado local devido a clausula de
exclusividade territorial, cabendo a ele ir atras de seus direitos pela ruptura contratual que deu causa o titular
da marca.

172 FEKETE, op. cit., p. 166.

173 1bid.



CAPITULO 3 - ANALISE DE CASOS CONCRETOS

Assim como na doutrina, encontra-se na jurisprudéncia nacional divergéncia no que se
refere a aplicacdo do inciso Il do artigo 132 da LPI. Isto é, para além da discussao acerca do
consentimento e da clausula de exclusividade territorial, enquanto alguns entendem ter o
Brasil adotado o principio da exaustdo internacional, outros entendem ter o pais adotado o da
exaustdo nacional. Por esse motivo, a partir do presente capitulo, passa-se a analise de como

os tribunais brasileiros tém interpretado e aplicado tal dispositivo em casos concretos.

3.1 The Procter & Gamble Company e Procter & Gamble do Brasil S/A vs.

Moment Importacéo e Exportacéo Ltdal’

3.1.1 Breve Relato

Em 14 de julho de 2008, as sociedades empresarias The Procter & Gamble Company
(1® Autora) e Procter & Gamble do Brasil S/A (22 Autora) ajuizaram acdo de obrigacédo de néo
fazer, autuada sob 0 n° 0006851-60.2008.8.16.0129, em face da empresa Moment Importacéo
e Exportacdo Ltda. (Ré), perante o Tribunal de Justica do Estado de Parand (TJPR),

distribuida a 22 VVara Civel de Paranagua.

Na referida agdo, as Autoras buscavam fazer com que a Ré cessasse as importagdes,
vendas e estocagem dos produtos da marca Pringles, sem a devida autorizagdo. Explicaram
que, no Brasil, a 12 Autora seria a titular da marca Pringles, tanto na forma nominativa como
mista, perante o INPI, delegando a 22 Autora o dever de gerenciar 0s negocios de tal marca,
responsavel, por exemplo, pela autorizagdo de importacdo e regularizacdo dos produtos
Pringles junto a Anvisa. Ja a distribuicdo exclusiva e comercializacdo de tais produtos aos
consumidores brasileiros ficaria a cargo de uma terceira empresa, alheia a demanda, chamada
Global Branding Marketing Imp. e Comércio de Produtos Ltda. (GBC). Através de acordo
comercial, a GBC teria autorizado outra empresa, também alheia a demanda, S/A Vitéria de

Comércio Industria e Agricultura, a realizar a importacdo e internalizagdo dos produtos

174 BRASIL. Superior Tribunal de Justica, Recurso Especial n° 1.388.130/PR, Recorrente: Moment Importagdo e
Exportacdo Ltda., Recorridos: The Procter & Gamble Company e Procter & Gamble do Brasil S/A., Rel.
Min. Ricardo Villas Bbas Cueva, 32 Turma, Julgado em: 05.03.2018. Diario de Justica Eletrbnico, Brasilia,
DF, 16.03.2018.
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Pringles, ap6s a autorizacdo obtida da Anvisa pela 22 Autora, sendo a GBC a responsavel a
disponibilizar tais produtos aos consumidores finais. Desse modo, afirmaram que a Ré, ao
importar os produtos Pringles dos Estados Unidos sem o consentimento do titular da marca no
mercado brasileiro, estaria incorrendo na pratica de importacdo paralela, a qual, por
afirmarem ter o Brasil adotado o principio da exaustdo nacional, seria considerada ilicita pelo
art. 132, 111, da LPI, além de incorrer a Ré na pratica de concorréncia desleal e, por isso, lesar

0s consumidores!?®,

Em sede de contestacdo, a Ré afirmou realizar as importacGes junto a exportadora
norte-americana, Amocat Trading LLC (Amocat), a qual adquiria os produtos Pringles nos
EUA. Destacou fazé-lo junto a propria 1# Autora e exportava ao Brasil com o consentimento
desta, ja que, além de a Amocat ter Certificado de Revenda Internacional concedido pelo
Departamento da Receita do Estado de Washington, a 1* Autora teria realizado tais vendas
sem qualquer restricdo de exportacdo. Contudo, contraditoriamente, a Ré juntou aos autos,
também, parecer lavrado pelos advogados da Amocat, no qual estes afirmavam que as vendas
realizadas a empresa exportadora seriam feitas por distribuidores norte-americanos dos
produtos Pringles, que, por sua vez, teriam adquirido tais produtos da 1* Autora. Além disso,
afirmou que, ainda que ndo houvesse tal Certificado, a 12 Autora teria comercializado 0s
produtos Pringles no mercado internacional sem qualquer restricdo de revenda, o que
implicaria no consentimento a que faz alusao o inciso 1l do art. 132 da LPI, ndo podendo as

Autoras impedirem a livre circulagéo desses produtos®’®.

Nesse contexto, o juiz de 1° grau proferiu sua sentenca, julgando procedente a
pretensdo das Autoras, uma vez que entendeu ndo ter a Ré demonstrado o consentimento da 12
Autora, ao constatar que os documentos por ela acostados seriam demasiadamente genéricos,
além dos proprios advogados da Amocat afirmarem que tal empresa ndo teria qualquer
relacdo contratual com a 12 Autora. Afirmou, também, junto a esses elementos, que o fato de a
12 Autora ter uma distribuidora exclusiva no Brasil, faria com que se presumisse que esta
cumpre tal exclusividade, a fim de colocar os seus produtos no mercado nacional através de
uma empresa que contratou e atende aos seus requisitos de qualidade. Quanto a interpretacéo
do art. 132, inc. Ill, da LPI, afirmou o magistrado prevalecer no Brasil a teoria da exaustdo
nacional, ou seja, ao titular da marca seria permitido impedir a colocacéo de produto colocado

no mercado brasileiro sem seu consentimento. Sendo assim, afirmou que a importacao

175 Processo e-STJ fls. 3-22.
176 processo e-STJ fls. 200-228.
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realizada pela Ré se daria de forma a burlar a exclusividade almejada pelas Autoras em prol
da utilizacdo de seus direitos marcarios, 0 que geraria prejuizos a elas e ndo estaria em

conformidade com a legislagaot’’.

Irresignada com a decisdo, a Ré apresentou seu recurso de apelacdo, o qual, contudo,
foi negado provimento pela 72 Camara Civel do Tribunal. Os desembargadores entenderam
que, por terem as Autoras contrato de distribuicdo exclusiva no Brasil, tal estaria resguardado
pela necesséria observancia do principio da funcéo social, isto é, o contrato seria oponivel a
terceiros que violassem as regras de exclusividade nele contidas, sendo necessario o
abrandamento da teoria da relatividade dos efeitos do contrato. Por ter a importagdo sido
realizada sem observar a clausula de exclusividade, a Ré teria incorrido em préatica de
concorréncia desleal, ja que o distribuidor exclusivo teria que arcar com diversos 6nus
contratuais ndo aplicaveis aos importadores ndo vinculados aquela rede de distribuicéo.
Entenderam, ainda, que, apesar de a importacdo ter ocorrido de forma licita de acordo com os
documentos juntados aos autos, o contrato de distribuicdo exclusiva teria o condao de impedir
que terceiros atuassem como parasitas dos investimentos realizados pelas empresas
contratantes, ainda que os desembargadores tenham compreendido — sem, contudo, se
aprofundar muito — que teria havido a autorizacdo da exportadora Amocat em comercializar

os produtos Pringlest®,

Ja em sede de Recurso Especial, interposto também pela Ré e autuado sob o n°
1.388.130/PR (2013/0182678-7), distribuido a Terceira Turma do STJ, este esbarrou em
Obices sumulares, impedindo a anlise da pretensao recursal pelo Tribunal e resultando na sua
inadmissibilidade. Ainda assim, o Ministro Relator Ricardo Villas Boas Cueva, em deciséo
monocratica proferida em 05 de marco de 2018 e posteriormente ratificada pelo colegiado’,
fez questdo de deixar registrado que a importacdo paralela de produtos originais, sem o
consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedé-la, em regra é proibida,
reservando-se ao titular da marca o direito de consentir com a entrada do produto original no

mercado nacional, o que, segundo o Ministro, ndo teria ocorrido no caso concreto*,

177 Processo e-STJ fls. 429-446.
178 Processo e-STJ fls. 633-640.
179 Processo e-STJ fls. 776-780.
180 processo e-STJ fls. 731-737.



49

3.1.2 Anélise Critica

Como se V€, tanto o juiz de 12 instancia como a Terceira Turma do STJ afirmaram que
o0 art. 132, inc. I1l, da LPI, adotou o principio da exaustdo nacional para as marcas no Brasil,
entendendo que, no caso concreto, ndo houve 0 consentimento necessario para tornar licita a
importacdo paralela. Apesar de rejeitar o recurso de apelacdo da Ré, a 72 Camara Civel do
Tribunal de Justica do Estado do Parana nada mencionou sobre a interpretacdo que deve ser
dada ao dispositivo legal acima mencionado, limitando-se apenas a afirmar que o
consentimento teria ocorrido no caso, porém a importacdo seria ilicita diante da existéncia de

distribuidor exclusivo das Autoras no Brasil.

Como bem delimita a sentenca de 1° grau, o grande cerne da questdo encontra-se na
controvérsia se houve ou ndo o consentimento necessario da 1* Autora a empresa exportadora
Amocat a revender seus produtos no mercado internacional, mais especificamente ao
Brasil'8l, Verifica-se dos autos, notadamente do Certificado de Revenda Nacional e
Internacional, emitido pelo Departamento da Receita do Estado de Washington'®, junto ao
parecer lavrado pelos advogados da Amocat!®, que tal requisito ndo fora preenchido pela Ré.
Isso, porque tal Certificado, apesar de mencionar o nome da 1% Autora como vendedora dos
produtos Pringles, contém apenas a assinatura do representante da compradora (Amocat), o
que ndo confere a certeza de que a 12 Autora possuia conhecimento de tal documento. De
modo a embasar a falta de consentimento, o préprio parecer dos advogados da Amocat
demonstrou que as transaces comerciais dos produtos ndo eram realizadas entre a empresa
exportadora e a 1* Autora, mas, sim, com distribuidoras secundarias dos produtos Pringles nos
EUA, constando de tal parecer a afirmacdo expressa de ndo ter a Amocat nenhum
relacionamento contratual com a 1% Autora. Para além disso, ndo foi juntada aos autos
qualquer evidéncia que pudesse concluir que tais distribuidoras estavam autorizadas pela 12
Autora a realizar vendas dos produtos Pringles com a intencdo ulterior de exportar a outros
paises, especificamente ao Brasil, devendo a clausula de exclusividade conferida pela 1%
Autora a GBC no pais ser considerada como impedimento de se presumir um consentimento

tacito da 1* Autora com importacgdes paralelas no territorio brasileiro.

Partindo-se da premissa de que o Brasil adota o principio da exaustdo nacional no que

se refere ao instituto das marcas, e ndo tendo sido comprovado que a 1% Autora teria

181 Processo e-STJ fls. 437.
182 processo e-STJ fls. 280.
183 Processo e-STJ fls. 375.
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consentido com a exportagdo dos EUA ao Brasil, dos produtos Pringles, feita pela empresa
Amocat a Ré, tem-se que a importacdo paralela realizada pela Ré é considerada ilicita pela
Lei de Propriedade Industrial. Isto é, a 1* Autora, sendo a titular da marca no Brasil, possui a
prerrogativa de impedir que terceiros importem seus produtos ao mercado nacional, ainda que
tais produtos tenham sido colocados por si no mercado internacional, agravando-se a situagdo
ainda mais com a confissdo da Re, em sede de contestacdo, de que importava produtos ao
Brasil de sabores das batatas Pringles que ndo eram distribuidos pelas Autoras no mercado

brasileiro.

Quanto ao ac6rddo proferido pela 72 Camara Civel, ¢ importante notar que as
premissas adotadas pelos desembargadores para rejeitar a apelacdo da Ré foram erradas.
Tendo em vista que tal acorddo entendeu ter havido a autoriza¢do necessaria a que se refere o
inc. 111 do art. 132 da LP1 — ainda que, a partir do anteriormente exposto, essa ndo pareca ser
a correta concluséo a ser adotada —, ndo poderia o contrato de distribuigdo exclusiva ter o
poder de tornar ilicita a importacdo realizada pela Ré. Apesar de ser legitima a protecdo aos
diversos investimentos e 0Onus suportados pelo distribuidor exclusivo — tais como
responsabilidade perante o consumidor, seguranca de qualidade do produto,
comprometimento com as exigéncias sanitarias para a distribuicdo, dentre outros encargos
fiscais, sociais e contratuais'®* —, tal protecdo decorre da opcéo politica legislativa em adotar
0 principio da exaustdo nacional, e ndo de mero contrato. Caso houvesse, de fato, a
autorizacdo para importacdo pela Ré dos produtos Pringles no Brasil, o principio da funcéo
social do contrato de distribuicdo exclusiva, em sentido contrario ao que dispde o acérdao,
serviria justamente para limitar seus efeitos negativos perante terceiros ndo contratantes,
dando a Ré o direito, conferido por lei nesse cenario, de importar e comercializar aqueles
produtos. Entretanto, ndo havendo tal consentimento, pode-se afirmar que houve pratica de
concorréncia desleal'®, mas néo pelos motivos expostos pela 728 Camara Civel. Isto ¢, conclui-
se ter ocorrido tal pratica, porque a Ré empregou meio fraudulento (ilicito), contornando o
que dispde a legislacdo marcaria (ou seja, ndo buscando obter o necessario consentimento do
titular da marca), para desviar, em proveito proprio, a clientela das Autoras no Brasil (art.
195, inc. 111, da LPI).

184 Processo e-STJ fls. 636.

185 E jmportante destacar que, apesar de ser essa a nomenclatura adotada pelo legislador, houve uma confusio de
conceitos, caracterizando-se o inciso Il do art. 195 como concorréncia ilegal, e ndo desleal. Isso, porque,
enquanto a modalidade desleal faz referéncia ao desrespeito a direitos subjetivos e/ou deveres juridicos
negativos, decorrente de fontes materiais do Direito, a modalidade ilegal, advinda de uma fonte formal do
Direito, trata-se de uma inobservancia ao direito objetivo, justamente o caso verificado, em que houve uma
violacdo ao comando da Lei. Barbosa, 2022, p. 87-122.
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3.2 Diageo Brands BV e Diageo Brasil Ltda. vs. GAC Importagdo e Exportagéo
Ltda®e,

3.2.1 Breve Relato

Em 19 de outubro de 2004, as empresas Diageo Brands BV (1% Autora) e Diageo
Brasil Ltda. (22 Autora) ajuizaram agdo de obrigacdo de ndo fazer, autuada sob o n°
000.04.100320-9, em face da empresa GAC Importacdo e Exportacdo Ltda. (Ré), perante o
Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo, distribuida a 242 Vara Civel do Foro Central de
S@o Paulo. O objetivo das Autoras era fazer com que a Ré fosse condenada a cessar a
importacdo, distribuicdo e comercializagdo dos produtos de uisque sob as marcas Johnnie
Walker, White Horse e Black & White, bem como ao pagamento de indenizacdo pelos danos

que teria causado aos direitos de Propriedade Industrial das Autoras.

Conforme explicaram em sua exordial, a 12 Autora seria a titular das referidas marcas
perante o INPI, ao passo que a 2% Autora, subsidiaria da primeira, seria a licenciada exclusiva
dos direitos sobre tais marcas no territorio brasileiro, sendo a Unica permitida a importar e
distribuir os produtos sob as marcas Johnnie Walker, White Horse e Black & White no Brasil.
Apesar disso, afirmaram que a Ré estaria importando os produtos marcados sem autorizacdo
das Autoras, praticando, assim, importacdo paralela, o que configuraria, além da infracdo

marcéria, concorréncia desleal®’.

Em sede de contestacdo, a Ré, negando as alegacdes autorais, afirmou que, ao
contrario, as Autoras teriam conhecimento da importacdo praticada por ela dos produtos de
uisque, que ja ocorria por doze anos, sem ter sido, durante todo esse tempo, notificada pelas
Autoras para cessar tais importagdes. Ainda, afirmou adquirir os produtos tanto de importagédo
— operacgdo essa gque as Autoras teriam tacitamente consentido durante todo esse tempo —
quanto diretamente da 2% Autora no Brasil, a depender do melhor prego. Além disso, alegou
terem as Autoras praticado condutas anticoncorrenciais, como abuso de poder econémico,

prética de overprice e recusa de venda, em relagéo a Ré'88.18°

186 BRASIL. Superior Tribunal de Justica, Recurso Especial n° 1.249.718/CE, Recorrentes: Diageo Brands BV e
Diageo Brasil Ltda., Recorrido: G A C Importacéo e Exportacdo Ltda., Rel. Min. Sidnei Beneti, 3 Turma,
Julgado em: 18.12.2012. Diério de Justica Eletronico, Brasilia, DF, 12.03.2013.

187 Processo e-STJ fls. 2-32.

188 Condutas essas que ndo sdo o foco do presente estudo, que se delimita a andlise da licitude da importagdo
realizada pela Ré.
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Por questdes de competéncia'®, sendo essa acdo entendida como conexa a acéo
posteriormente ajuizada pela Ré perante o Tribunal de Justica do Estado do Ceara (TJCE)'®,
0 juiz de 12 instancia da 42 VVara Civel de Fortaleza proferiu sua sentenca, entendendo, no que
se refere a questdo da importacdo, ter sido essa feita de forma licita. As razbes para tanto
foram sustentadas pelo fato de a lei ndo fazer distin¢do sobre quem seria o destinatario do
pronome “outrem”, que, no entendimento do magistrado, incluiria as empresas estrangeiras
que compraram do titular da marca, no mercado exterior, os produtos marcados e,
posteriormente, revenderam a importadores brasileiros. De acordo com a sentenca, a norma
contida no artigo 132, inc. Ill, da LPI alcancaria o produto colocado no mercado externo,
operando-se o consentimento a que faz referéncia a lei quando o titular da marca vende o
produto seja no mercado nacional, seja no estrangeiro, sendo-lhe defeso, a partir dai, exercer o
direito de protecédo sobre o produto, salvo se contrafeito. Isto é, a importacao paralela ilicita s6
ocorreria se a mercadoria fosse objeto de contrafacdo, o que néo teria restado demonstrado no
caso, motivo pelo qual a agdo ajuizada pelas Autoras foi julgada improcedente, enquanto a

acdo ajuizada pela Ré foi julgada procedente®?.

Em sede recursal, a 12 Camara Civel ratificou a sentenca do Juizo a quo, analisando o
fendmeno da importacdo paralela a partir de duas indagacgdes: (i) se as normas que regulam o
direito de propriedade industrial no Brasil vedam a importagdo de produtos genuinos por
terceiros, sem o consentimento do proprietario, no territério nacional, da marca que 0s
identifica; e (ii) se a clausula de exclusividade do contrato de distribui¢cdo firmado entre o
titular do registro e o licenciado a usar a marca seria oponivel a terceiros, especificamente
para o fim de impedi-los de importar tais produtos, ainda que genuinos. Nesse sentido, 0s
desembargadores entenderam que sé é vedada a importacéo paralela de produtos contrafeitos,
ou seja, produtos que imitam, reproduzem ou falsificam fradulentamente outro de marca que
esteja tutelado pelo direito de propriedade industrial. Quanto a clausula de exclusividade
territorial em favor de licenciado ou distribuidor, entenderam que esta ndo constitui meio
juridicamente idéneo de impedir a livre concorréncia entre produtos auténticos de uma mesma

marca. Afirmam que, realizada a primeira venda do produto auténtico no mercado externo, o

189 Processo e-STJ fls. 707-724.

10 Diante de agdo cautelar previamente ajuizada pelas Autoras contra a Ré perante o Tribunal de Justica do
Estado do Ceard, com o objetivo principal de fazer a Ré cessar as importagoes.

191 A Ré ajuizou acdo, em 7 de julho de 2005, autuada sob o n® 2005.0015.3787-5, contra as Autoras, distribuida
a 4% Vara Civel da Comarca de Fortaleza, para, em suma, fazer com que essas cessassem as praticas
anticoncorrenciais, indenizando a GAC pelos danos causados por tais praticas, bem como ter declarado o seu
direito de importar para o Brasil as marcas de uisque de titularidade da Diageo Brands BV, em face do
consentimento tacito dado pelas Autoras a partir da primeira importacdo realizada.

192 Processo e-STJ fls. 1.783-1.803.
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proprietario da marca ndo mais podera impedir que o comprador o comercialize, inclusive
para destinatarios de outros paises, ainda que nestes existam distribuidores exclusivos.
Segundo o acorddo, o s6 fato de um produto legitimo e genuino ser originario do exterior e
importado por terceiro, que ndo o titular ou o licenciado da marca no mercado local, ndo
implica qualquer violacdo a direito marcério, sendo a importacdo paralela tutelada pelo
principio constitucional da livre concorréncia. Ademais, no caso concreto, entenderam, a
partir das provas acostadas aos autos, que a Ré teria importado os produtos por,
aproximadamente, quinze anos no Brasil, importacGes essas realizadas em grande quantidade
e as claras, inclusive com selos expedidos pela Receita Federal, nunca tendo havido repulsa

pelas Autoras ao fato, e sim um consentimento tacito*®,

Interposto Recurso Especial pelas Autoras, este foi autuado sob o n°® 1.249.718/CE e
distribuido a Terceira Turma do STJ, julgado em conjunto ao Recurso Especial n°
1.200.677/CE, também interposto pelas Autoras nos autos da acdo ajuizada pela Ré. No que
concerne a problematica da importacdo paralela, o Ministro Relator Sidnei Beneti, em 18 de
dezembro de 2012, ratificado pela Turma por unanimidade, afastou o pretendido direito da Ré
ao prosseguimento de tal pratica, ante a clara oposi¢do do titular da marca. Isso, porque,
conforme afirma o acérddo, o art. 132, inc. Ill, da LPI, estabelece a restricdio a
comercializagdo de produtos marcados no pais via importacdo paralela, ressaltando que é a lei
responsavel por reger tal pratica, e ndo contratos de distribuicdo exclusiva, ndo sendo tais
contratos dotados do poder de submeter terceiros ndo contratantes as suas clausulas. Nesse
sentido, afirma que, ainda que os produtos ndo sejam contrafeitos, a exaustdo dos direitos do
titular da marca deve se dar mediante a introducdo legitima, com o consentimento desse
titular, no mercado nacional, ndo valendo como exaustdo, para validacdo da importacdo
paralela, a colocacdo no mercado externo. Sendo assim, conclui o acérdao que o titular da
marca internacional tem o direito de exigir seu consentimento para a importacdo paralela ao
mercado nacional, com 0 ingresso e a exaustdo da marca nesse mercado. Quanto ao
consentimento, entendeu-se que a interpretacdo que exige menor rigor formal, conforme
adotado nas decisfes anteriores, é mais ajustada ao principio constitucional da liberdade da
atividade econémica. Por esse motivo, ratificou-se ter havido tal consentimento das Autoras,
no caso concreto, diante da sua ndo oposi¢do por longo periodo acerca das importacoes

realizadas pela Ré, o que, contudo, ndo garante a licitude das préximas importacdes, eis que,
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para essas, seria impossivel sustentar o necessario consentimento exigido por lei*®*. Ou seja,

compreendeu-se uma norma de modulacéo da licitude ex post.

3.2.2 Anélise Critica

As decisdes de 12 e 22 instancia demonstram gque os magistrados do TJCE entenderam
ter o Brasil adotado o principio da exaustdo internacional referente as marcas, utilizando de
fundamento especialmente o principio da livre concorréncia com consequéncias pro-
competitivas. Tal concluséo decorre do fato de ambos os julgados afirmarem que tal exaustdo
alcancaria os produtos vendidos pelo titular da marca no mercado externo, ndo sendo possivel
impedir as comercializagdes subsequentes, inclusive para empresas no Brasil. Ambos ainda
afirmam (ou melhor, confundem) que a importacéo paralela so seria ilicita nos casos em que

houvesse comprovada contrafacdo, o que néo teria ocorrido no caso.

Como bem explica o acorddao do STJ, a importacdo paralela ndo se confunde com
produtos contrafeitos, uma vez que se trata de produtos originais, que sdo comercializados em
outro territorio, mas que séo importados de modo paralelo a rede oficial de distribuicdo no
Brasil, sendo ilicita quando nédo tiver o consentimento do titular da marca nacional. Nesse
sentido, explica o acérddo que o art. 132, Ill, da LPI ndo se dirige a vedar a importacdo de
produtos contrafeitos, para a qual ndo seria nem necessario haver dispositivo especifico na
Lei, tratando-se a contrafacdo de pratica totalmente vedada por todo o sistema de protecdo a
propriedade industrial, considerada, inclusive, crime!®®, Portanto, verifica-se que as decisdes
das instancias ordinarias partiram das premissas erradas ao permitirem as importacGes
realizadas pela Ré pelo fato de ndo serem os produtos objeto de contrafacdo, dado que a
legislacdo marcéria se preocupou também com a comercializacdo regular de produtos
originais.

Para além desse entendimento equivocado, outro se refere a extensdo do principio da
exaustao referente aos direitos marcarios adotado pelas instancias inferiores. 1sso, porque ndo
parece ter sido & toa a escolha do legislador em delimitar expressamente o territério ao
“mercado interno” na letra da lei. Quer dizer, as vendas realizadas pelo titular da marca no
exterior a terceiros estabelecidos também no exterior ndo importam no exaurimento dos

direitos sobre a marca desse titular no Brasil, tendo em vista que, ao delimitar o territorio em

194 Processo e-STJ fls. 2.132-2.154.
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que tal exaurimento ocorre ao “mercado interno”, parece ter o legislador infraconstitucional

adotado o principio da exaustdo nacional, e ndo internacional.

Isto posto, 0 consentimento a que se refere a lei ndo diz respeito a mera autorizagéo
decorrente da primeira venda ocorrida no mercado internacional, pelo titular da marca,
destinada a esse proprio mercado, e sim a primeira venda ocorrida no mercado nacional. Ou
seja, ao titular da marca é conferida a prerrogativa de controlar a primeira venda de seus
produtos no mercado brasileiro, independentemente de ja ter realizado vendas de tais produtos
destinadas ao mercado externo. Efetuada a primeira venda no mercado interno (nacional),
somente entdo seus direitos marcarios estardo efetivamente esgotados sobre tais produtos, ndo
podendo mais impedir as subsequentes revendas realizadas por terceiros ndo necessariamente

autorizados.

Tem-se, assim, que as decisGes das instancias inferiores julgaram contra a lei ao
garantirem a empresa Ré o direito de continuar importando os produtos das Autoras, dando
primazia ao principio da livre concorréncia em detrimento a protecdo dos direitos marcarios
daquele titular, quando nédo foi essa a vontade legislativa. De fato, impedir a importacdo
paralela sob o fundamento de que ndo fora preenchido o requisito do consentimento pelo
titular da marca restringe a livre concorréncia, dando privilégio a propriedade industrial, mas
de modo algum a impede, especialmente quando se esta falando de bens que sdo plenamente
substituiveis, como é o caso de uisques. Ndo pode o magistrado fazer um julgamento
valorativo do que seria a melhor opcéo politica legislativa e aplicar a lei do modo que melhor
Ihe convir, dando ao dispositivo legal sentido diverso daquele pretendido, sob pena de ferir o
principio da separacdo dos poderes (art. 2° da CRFB), tdo caro a manutencdo de uma

democracia.

Quanto ao fato de as decisbes terem concluido pela existéncia de um consentimento
tacito no caso concreto referente as importacoes realizadas anteriormente, é importante notar
que essa conclusdo das instancias ordinarias nao parece ter sido feita de maneira aprofundada.
Inicialmente, nenhum dos documentos acostados pela parte Ré demonstrou terem sido as
operagOes de exportacdo e importagdo realizadas junto a parte Autora em solo internacional, e
sim com terceiros, sem demonstrar qualquer ligacdo entre esses e as Autoras.'® Ainda, alega
a parte Ré ter realizado importac6es por doze anos antes da propositura da acdo em 2004, ou

seja, desde 1992. A LPI, que passou a impor o requisito do consentimento, foi promulgada em
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1996 e, certamente, ndo foi de um dia para o outro que as autoridades aduaneiras se
adequaram a nova lei, ainda mais sobre um assunto que gera tanta controvérsia mesmo vinte e
sete anos depois. Tanto é assim, que ndo ha prova nos autos de que fora enviada qualquer
comunicacdo as Autoras acerca das importagbes, as quais elas teriam supostamente
permanecido silentes. Elas proprias negam, em sua réplica, terem tido ciéncia dessas
operacdes. Além disso, apesar de a Ré alegar os doze anos, os desembargadores do TJCE
afirmaram terem sido as importacdes realizadas por quinze anos, sem qualquer referéncia as
folhas em que constava tal fato. A prova tanto dos doze anos como dos quinze, talvez pela

falha na digitalizacdo do processo fisico, ndo foi encontrada nos autos.

Apesar disso, restou claro que, com a propositura da acdo, as Autoras expressamente
se opuseram as seguintes, ndo mais preenchendo a Ré, assim, o requisito do consentimento
para continuar com suas operaces. Desse modo, nos termos do que entendeu a Terceira
Turma do STJ, as importacGes realizadas pela Ré a partir de entdo careceriam de licitude,

violando os direitos marcarios da 12 Autora e incorrendo em pratica de concorréncia desleal.

Quanto ao contrato de distribuicdo exclusiva, conforme afirmado pelo acérdao do STJ,
a restricdo a importacdo paralela ndo advém de uma mera clausula contratual que confere
exclusividade territorial a um agente econémico, mas sim da prépria legislacdo. Sendo assim,
correto o acordao proferido pela 12 Camara Civel do TICE no que se refere a auséncia de
poder juridico de tal clausula para impedir a concorréncia entre produtos auténticos de uma
mesma marca. Contudo, tal decisdo vai em sentido contrério ao art. 132, I1l, da LPI, quando
afirma que a primeira venda do produto no mercado externo autoriza per se importacdes
destinadas ao Brasil. Tais importa¢cdes ao mercado brasileiro somente serdo licitas quando
feitas com o devido consentimento do titular da marca, sob pena de violacdo aos seus direitos.
Preenchido tal requisito, nenhum efeito terd o contrato de distribui¢do exclusiva para impedir

a concorréncia intramarca.

3.3 Canon Kabushiki Kaisha vs. Plena Comercial Atacadista Ltda., Principal do
Brasil Comercial Atacadista Ltda.,, Sea Venture Empreendimentos e

ParticipacGes e Revere Empreendimentos e Participacdes Ltdal®’.

197 BRASIL. Superior Tribunal de Justica, Recurso Especial n° 1.728.041/SP, Recorrente: Canon Kabushiki
Kaisha, Recorridos: Plena Comercial Atacadista Ltda., Principal do Brasil Comercial Atacadista Ltda. e Sea
Venture Empreendimentos e Participa¢es Ltda., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 32 Turma, Julgado em:
13.12.2020. Diério de Justica Eletrnico, Brasilia, DF, 17.12.2020.
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3.3.1 Breve Relato

Em 21 de janeiro de 2008, a empresa Canon Kabushiki Kaisha (Autora) ajuizou acéo
de obrigacéo de ndo fazer, autuada sob o n° 583.00.2008.106253-7, contra as empresas Plena
Comercial Atacadista Ltda. (1* Re), Principal do Brasil Comercial Atacadista Ltda. (22 Ré),
Sea Venture Empreendimentos e Participacbes (32 Ré) e Revere Empreendimentos e
Participacdes Ltda. (4% Ré), perante o Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo, distribuida
a 252 Vara Civel do Foro Central de S&o Paulo.

Ao relatar os fatos em sua exordial, a Autora explicou ser a titular da marca Canon
perante o INPI e teria tomado conhecimento de que as empresas Rés, integrantes de grupo
econémico, estariam importando ao mercado nacional os produtos sob a referida marca, sem o
seu consentimento, o que seria proibido pelo art. 132, 1ll, da LPI, vez que o Brasil teria
adotado o principio da exaustdo nacional. Alegou que a adocdo de tal pratica pelas Rés
incorreria em concorréncia desleal, porquanto estariam explorando comercialmente 0s
produtos da Autora sem preencher o requisito do consentimento, em detrimento a todos os
investimentos no Brasil realizados por si e pela sua subsidiaria nacional, a empresa Canon do

Brasil Industria e Comércio Ltdal%.

Em contestacdo, enquanto a 22 e 3% Rés alegaram sua ilegitimidade passiva, por ndo
serem essas que estariam realizando a importagcdo dos produtos Canon'®®, a 12 e 22 Rés
afirmaram ser tal importacdo licita, uma vez que estariam adquirindo os produtos de empresa
norte-americana alheia a demanda, LDP Group, a qual estaria comprando de revendedor
autorizado da marca, que, por sua vez, adquiria os produtos do distribuidor oficial da Autora
nos EUA. Portanto, haja vista que os produtos Canon teriam sido colocados no mercado
diretamente pela propria Autora, mesmo sendo tal mercado internacional, a importacdo seria
regular e licita, ndo podendo a Autora impedir a circulagdo dos produtos para outros paises.
As Rés, ainda, afirmaram ser irrelevante para a discussdo a adog¢do do principio da exaustéo
nacional ou internacional, dado que, considerando a exaustdo internacional, a primeira venda
liberaria a comercializacdo dos produtos, ao passo que, adotando a exaustdo nacional, a
primeira venda, mesmo no mercado externo, pelo titular da marca a distribuidor ou
revendedor oficial também implicaria na exaustdo de seus direitos. Ademais, alegaram ser a

verdadeira intencdo da LPI coibir a contrafagéo de bens ou exploragéo irregular, e ndo a de
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impedir a livre circulacdo de bens, sendo qualquer modo de impedir a livre concorréncia

ofensivo a Constituicdo Federal?®,

Nesse contexto, o juiz de 1° grau proferiu sua sentenca, preliminarmente rejeitando a
ilegitimidade passiva arguida pelas 22 e 3% Reés, por se tratar de empresas integrantes de grupo
econémico com as demais Rés. Quanto ao mérito, decidiu-se pela improcedéncia dos pedidos,
por entender ndo haver lei no Brasil que impeca o agente econémico de realizar importacao
paralela e vender os produtos importados no territorio nacional. Ao analisar a teoria do
esgotamento dos direitos sobre a marca, concluiu 0 Magistrado que, a partir do momento que
0 titular da marca aliena o produto a terceiro, colocando-o no fluxo mercantil, autoriza seu
trafico posterior, nos termos do art. 132, 111, da LPI. Nesse sentido, entendeu-se que, mesmo
quando estdo em causa produtos de marcas registradas, a importacdo e revenda, em outro
territorio, de produtos legalmente produzidos e comercializados no pais de origem, ndo pode
ser considerado ilegal, quando o titular do direito no pais de exportagdo e importacdo seja a

mesma pessoa ou pessoas ligadas juridica ou economicamente?°*,

Diante do recurso de apelacdo interposto pela Autora, foi proferido o acérdao pela 52
Cémara Extraordinéria de Direito Privado, no sentido de confirmar a sentenga de 1° grau, uma
vez que, no entendimento dos desembargadores, ndao haveria provas de que as recorridas
estariam prejudicando o titular da marca, seus distribuidores ou revendedores oficiais. Apesar
de reconhecerem que a Autora ndo teria introduzido, ela propria, 0s seus produtos no mercado
nacional — de tal modo que afirmaram ndo haver empecilho para ela impedir a venda, por
comerciantes brasileiros, de seus produtos, explorando sua marca, sem consentimento e sem
importacdo aprovada —, entenderam por ndo aplicar ao caso o principio da exaustdo, tendo
em vista que o fato de a revenda decorrer de aquisicdo regular no exterior ndo alteraria o
objetivo da norma, ja& que a LPI protege o patrimbnio do empresério responsavel pela
notoriedade e hegemonia da marca de produtos. Desse modo, afirmaram que, embora o titular
da marca tenha direito de proibir a importacdo paralela ilicita ndo sé para defesa de mercado
de seus produtos, como para impedir a exploracao indevida ou perigosa que pode depreciar a
sua marca por falhas nas orientaces de uso e manutencdo, a importacdo dos produtos Canon
pelas Rés ndo teria sido ilicita. 1sso, porque, segundo o0 acorddo, a postura adotada pela Autora
seria muito cdmoda a ela e perigoso a estabilidade do comércio, ja que ndo estaria exercendo

o controle de suas filiais ou autorizadas exteriores, permitindo que seus produtos fossem
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revendidos em grande escala para os mais diversos enderecos, 0 que constituiria uma préatica
paradoxal pretender impedir as importacGes feitas ao Brasil. Afirmam, nesse sentido, que a
Autora estaria permitindo a saida de seus produtos e deveria prever que o destino seria 0
Brasil e outros paises descredenciados, de forma que estaria, na verdade, fomentando a
importacdo paralela, além de ter falhado em demonstrar que as importacdes feitas pelas Rés

estariam depondo contra sua marca e com sua politica de distribuicdo?°?,

Inconformada com a decisdo, a Autora interpds Recurso Especial, autuado sob o n°
1.728.041/SP (2016/0167497-5) e distribuido a Terceira Turma do STJ, ao qual, em decisao
monocréatica, proferida em 13 de dezembro de 2020, o Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze decidiu por negar o seu provimento. O fundamento adotado se deu a partir do fato de
que o Tribunal de origem, com esteio nos elementos fatico-probatérios do caso?®?, reconheceu
que a Autora, a partir de conduta totalmente omissa, acabou por implicitamente consentir com
as importacOes paralelas realizadas, delas tendo absoluto conhecimento e se beneficiado
financeiramente, deixando de comprovar que tomou todas as providéncias possiveis e legais
para impedir a importacdo macica de seus produtos®®*. Tal decisdo ainda se encontra sujeita a

andlise do colegiado diante da interposicdo de recurso de Agravo Interno pela Autora.

3.3.2 Andlise Critica

Mais uma vez, os Magistrados, agora do TJSP, entenderam que o Brasil adota o
principio da exaustdo internacional referente as marcas. Embora ndo haja um dispositivo legal
que regule expressamente as chamadas importacOes paralelas como afirmou o juiz de 12
instancia, a partir do art. 132, 111, da LPI, o legislador infraconstitucional indiretamente assim
o fez, ao recepcionar o principio da exaustdo dos direitos marcarios, como uma forma de
conciliar o direito de propriedade industrial com o interesse comercial na livre circulacdo de
bens. Nesse sentido, ao se ter condicionada a livre circulacdo a colocacdo do produto no
mercado interno (nacional) pelo titular da marca ou por outrem com seu consentimento, as
decisOes de 12 e 2?2 instancias julgaram errado ao admitir como 0 consentimento a que se
refere a lei a mera comercializagcdo do produto no exterior, dado que a LPI expressamente

adota o principio da exaustdo nacional para os direitos marcarios.

202 pProcesso e-STJ fls. 786-795.

23 O que ndo é permitido ao STJ rever, diante do dbice da Simula n° 07, que assim dispde: “A pretensdo de
simples reexame de prova ndo enseja recurso especial.”.
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Conforme se depreende da contestacdo das 1% e 22 Rés, a empresa de quem essas
estavam importando os produtos da Autora era a adquirente de 3° grau desses produtos no
exterior. Isto é, a compra pela empresa exportadora foi feita apés a comercializagdo dos
produtos pela Autora no mercado exterior a sua distribuidora oficial (1° grau), a qual revendeu
0s produtos a outra empresa (2° grau), que, por sua vez, revendeu 0s produtos a essa
exportadora (3° grau). Evidente, assim, que ndo é possivel extrair dessa situacdo um
consentimento t&cito da Autora as importacdes paralelas feitas ao Brasil, uma vez que a
exportacdo foi realizada por terceiro sem qualquer vinculo contratual com o titular da marca.
Ao admitir que o consentimento seja extraido simplesmente da primeira alienacdo do produto,
pelo titular da marca, no mercado exterior, ainda que a exportacdo ao Brasil tenha sido feita
por terceiro estranho ao titular da marca, as decisdes das instancias inferiores vao em direto
confronto com a legislacdo, que expressamente condiciona tal consentimento ao mercado

interno (nacional).

E importante, ainda, mencionar, no que tange a decisdo de 12 instancia, acerca da
afirmacdo de que a importacdo paralela seria licita, dado que o titular da marca no pais
exportador e importador seria 0 mesmo. Tal entendimento desconsidera a regra da
territorialidade, segundo a qual os direitos de marca sdo limitados ao territdrio onde a marca
foi registrada e protegida legalmente. Nesse sentido, a Convencéo de Unido de Paris prevé,
em seu artigo 6 (3), que uma marca regularmente registrada em um pais da Unido sera
considerada como independente das marcas registradas nos outros paises da Unido, inclusive
0 pais de origem. Em outras palavras, o fato de o titular da marca ser o mesmo em diferentes
paises ndo elimina a necessidade de respeitar os direitos de propriedade industrial
estabelecidos nas leis de cada jurisdicdo individual, dado que sdo direitos nacionais
independentes entre si. Nesse sentido, tendo a Lei de Propriedade Industrial adotado a ordem
nacional quanto a exaustdo dos direitos marcarios, o titular pode invocar seu direito de marca
no Brasil a fim de garantir sua exclusividade na comercializagdo de seus préprios produtos

legitimos, ainda que colocados por si mesmo no mercado internacional.

Quanto ao acordao de 22 instancia, o que se verifica sdo diversas contradigdes em sua
fundamentacdo. Ao mesmo tempo em que reconhece ter a Autora o0 poder de impedir a
importagdo que ndo autorizou nos termos do art. 132, Ill, da LPI, escolhe por afastar o
principio da exaustdo, por entender que a revenda decorrida de aquisicdo no exterior ndo
alteraria 0 objetivo da Lei de Propriedade Industrial. Ou seja, o acérddo entendeu por

simplesmente descartar o dispositivo legal, ndo o aplicando ao caso concreto, indo, inclusive,
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no sentido oposto do que pretendeu o legislador. Assim como ocorreu no caso demonstrado
acima julgado pelo TJCE, observa-se mais uma tentativa do Poder Judiciario de se imiscuir na
opcdo adotada pelo Poder Legislativo, ja que os desembargadores do TJSP, embora tenham
reconhecido o direito da Autora fundado no art. 132, 11l da LPI, afastaram sua incidéncia por
entender basicamente que a exaustdo nacional ndo seria a op¢cdo mais adequada a ser adotada
pelo Brasil. A vista disso, afirmou o julgado caber & Autora impedir a exportacdo macica de
seus produtos a partir da primeira venda que fez no exterior, ndo podendo, a partir dessa

conduta supostamente omissa, impedir a importacdo paralela realizada pelas Rés.

Como se Vvé, os desembargadores, alem de colocarem um 6nus significativo sobre o
titular da marca para controlar todas as transacées ocorridas no exterior independentemente de
ter ou ndo relacdo contratual com os intermediarios envolvidos, aplicaram ao caso, de modo
totalmente discricionéario, o principio da exaustdo internacional. Segundo tal modalidade de
exaustdo, seria possivel afirmar ndo ser a Autora capaz de controlar as operacfes de
importacdo de seus produtos por terceiros ao Brasil, uma vez que seu consentimento ja se
depreenderia da primeira colocacdo desses no mercado internacional. Contudo, conforme ja
explicado e até mesmo reconhecido pelo acorddo do TJSP, a Lei de Propriedade Industrial
garantiu ao titular da marca o controle das importacGes feitas de seus produtos por agentes
ndo autorizados, sob pena de violagdo marcéria, adotando, assim, o principio da exaustéo

nacional.

Por esses motivos, de modo equivocado também julgou o Ministro Bellizze, do STJ.
Isso, porque, baseando-se no julgamento da instancia inferior acerca dos elementos fatico-
probatérios do caso, ratificou o acorddo recorrido, entendendo ter havido o consentimento
tacito da Autora, ainda que a conclusdo de tal acérddo tenha sido baseada em premissas
completamente erradas e contraditorias. Desse modo, desconsiderou a decisdo monocratica a
afirmacéo da instancia inferior de que a importacdo dos produtos pelas Rés foi feita sem o
consentimento da Autora. A decisdo de 22 instancia autorizou tal importacdo baseando-se
expressamente no entendimento de que a Autora deveria ter previsto, com a primeira
alienacdo de seus produtos ocorrida no exterior, que tais produtos em algum momento seriam
destinados ao Brasil, extraindo-se dai 0 suposto consentimento tacito. Tal entendimento nédo
poderia ter sido confirmado pelo Min. Bellizze, dado que claramente se esteia no principio da
exaustdo internacional das marcas, tendo a propria Terceira Turma do STJ, nas outras

decisbes acima analisadas, reconhecido que néo foi essa a vontade do legislador.
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Considerando que ainda ha recurso de agravo interno a ser analisado pela Terceira
Turma, resta a esperanca de que o colegiado ira reverter a decisdo monocratica, indo em
consonancia com a sua prépria jurisprudéncia e aplicando corretamente o art. 132, 11, da LPI.
Isto é, para que uma importacdo paralela seja considerada licita, essa necessita do
consentimento do titular da marca para a colocagdo do produto no mercado interno, tendo o
Brasil, a partir de tal dispositivo, adotado o principio da exaustdo nacional quanto ao instituto

marcario.



CONCLUSAO

Com a expressa abstencdo do Acordo TRIPS acerca de qual regime de exaustdo dos
direitos de propriedade intelectual deveria prevalecer, deu-se aos paises membros o poder de
escolha entre as dimens®es internacional, regional ou nacional de tal exaustdo. Com o advento
da Lei n° 9.279, promulgada em 1996, a escolha politica do legislador infraconstitucional
parece ter sido contundente: o Brasil adotou o principio da exaustdo nacional em relacdo ao
instituto marcario. Isso, porque o art. 132 da referida lei, ao estabelecer excecbes a
exclusividade de uso garantida ao titular da marca quanto ao seu sinal (art. 129), condicionou
a livre circulagcdo do produto marcado a sua colocacdo, pelo titular ou por outrem com seu

consentimento, no mercado interno, isto é, no mercado nacional.

Dessa forma, um novo requisito passou a ser exigido para que as importacdes ao
Brasil, com fins comerciais, de produtos portando marca de terceiro, sejam consideradas
integralmente licitas, qual seja, o consentimento do titular dessa marca que conte com a
exclusividade no pais de destino. Adotar o principio da exaustdo em sua dimensdo nacional
significa dizer que, ainda que aquele produto seja vendido em outros paises, iSsO néo
configura condigdo suficiente para autorizar aquela importacdo ao mercado brasileiro. O
consentimento a que faz referéncia a lei deve ser destinado ao Brasil, requisito sine qua non
para se aferir a legalidade da operagéo denominada importacdo paralela. Tal requisito pode se
dar tanto na modalidade expressa quanto na tacita, qualidade essa Gltima em que devem ser

observadas as condic¢des esposadas no subcapitulo 2.3.3.

Conforme visto no decorrer do presente estudo, a importacdo paralela é pratica
mediante a qual um terceiro, alheio a rede de distribuicdo oficial de uma determinada marca,
sem direitos sobre tal sinal, faz ingressar, nos limites de determinado territério, produtos
legitimos adquiridos em outro pais. Tal pratica é frequentemente motivada pela disparidade de
precos daquele mesmo produto entre dois diferentes paises, isto é, a figura do importador
paralelo surge diante do menor preco que aquele produto pode ser comprado em mercado
estrangeiro®®®. Ocorre, também, quando, ainda que aquela linha de produtos esteja presente no
mercado interno, variacdes dessa linha se encontram disponiveis apenas em outros paises, 0

que enseja na busca do importador paralelo em ter exclusividade na venda de tais variagoes

205 Como foi o caso dos uisques Johnnie Walker, White Horse e Black & White, em que o Réu por vezes
preferia importar paralelamente tais produtos, ja que os precos vendidos pelo exportador estavam menores do
que aqueles vendidos pelo distribuidor exclusivo no Brasil.
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em seu territério?%. Ou, ainda, em cendrio semelhante, ocorre quando o titular daquela marca,
ainda que ja tenha efetuado o registro nacional, ndo iniciou a comercializacdo daquele produto
naquele mercado interno, apenas em ambito internacional, sendo o importador paralelo o

responsavel pela primeira introducéo do produto nesse pais.

No caso da dimensdo internacional do principio da exaustdo, todas essas situa¢des sdo
consideradas licitas, dado que tal dimensdo condiciona a livre circulacdo de um produto
marcado apenas a primeira colocagdo desse no mercado externo, pelo titular da marca ou por
outrem autorizado, extraindo-se dai o consentimento necessario para com as comercializacdes
subsequentes. Ja& no caso da dimensdo regional, tais hipdteses somente serdo licitas se a
pratica da importacdo paralela for realizada por agente situado em pais integrante de um bloco
econdmico em que o pais exportador também esteja inserido. Contudo, nenhuma dessas foi a
opcao politica legislativa do Brasil. Adotando-se o principio da exaustdo em sua ordem
nacional, davida ndo ha de que todos os cenarios acima mencionados, de acordo com a Lei n°
9.279/96, configuram violacdo a direito marcario do respectivo titular, uma vez que lhe é
conferida a prerrogativa de exigir, para tais importacdes, 0 seu devido consentimento em

relacdo a essa operacdo quando destinada ao mercado brasileiro.

Analisar se essa foi a melhor decisdo a ser tomada pelo legislador infraconstitucional
brasileiro foge do escopo do presente estudo, que demandaria o aprofundamento de diversos
ramos para além do direito marcario, ndo so da area juridica, mas também da area econémica.
Contudo, ao escolher pela exaustdo nacional, certamente se percebe uma maior protecao
concedida a propriedade industrial, optando-se por restringir a livre concorréncia, na medida
em que se limita a possibilidade de terceiros empresérios construirem seus fundos de
comercio a partir de produtos apostos com sinais distintivos alheios a seu bel-prazer. Com
essa escolha, confere-se ao titular da marca, além de uma protecdo mais eficiente a todo o seu
investimento em pesquisa e desenvolvimento, um maior controle de qualidade de seus
produtos e de sua marca, garantindo-lhe, também, o poder de segregar mercados. Isso, porque,
uma vez que a primeira venda em solo internacional é indiferente para a exaustdo de seus
direitos marcarios no Brasil, é conferido ao titular a prerrogativa de oferecer seu produto por
um preco maior ou menor no territorio nacional. Apesar da segregacdo de mercados nédo
parecer o ideal na visdo de um consumidor, a exaustdo nacional acaba por proteger 0s

interesses dos investidores estrangeiros diretos, 0 que pode os incentivar a injetar dinheiro no

206 Como foi o caso das batatas Pringles, em que o Réu estava importando sabores de tais batatas ainda n&o
vendidas no Brasil.
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pais, j& que ndo serdo confrontados com produtos vendidos por eles mesmos em outros paises.
A dimensdo nacional ainda protege o consumidor — apesar de esse também ser beneficiado
com a exaustdo internacional®®” —, na medida em que Ihe garante uma maior efetividade da
funcdo informacional daquela marca. Isto é, ainda que se possa argumentar que a funcéo de
indicacdo de origem empresarial daquele signo permanece exercendo seus regulares efeitos
com a importacao paralela, eis que se trata se produtos legitimos e ndo contrafeitos, a funcéo
de garantia de qualidade, que concebe a marca como um indicativo do nivel de qualidade e
uniformidade que o consumidor pode esperar daquele produto, pode ser comprometida com

tal pratica.

Como se viu nos casos concretos demonstrados no capitulo terceiro, € comum haver
um tensionamento entre direito marcario e o principio da livre concorréncia. Conquanto haja
na marca um potencial de criar barreiras a entrada de novos concorrentes?®®, a protecdo que
Ihe é conferida ndo pode ser vista, por si s6, como anticoncorrencial. Na verdade, tal instituto
possui uma natureza pré-competitiva, dada a sua funcéo essencial de diferenciar os produtores
e comerciantes, assim como Sseus respectivos produtos e servicos, 0 que permite aos
consumidores uma escolha informada, mantendo a individualizacdo daquele agente frente aos
concorrentes em um mercado de livre concorréncia. A mera protecdo marcaria ndo tem o
poder de impedir que outros agentes econdmicos oferecam produtos alternativos e
concorrentes, mas apenas protege a identidade daquele vendedor e a integridade de sua marca
como um indicativo de origem e um padréo de qualidade, assegurando, ao mesmo tempo que
preserva, a diferenciacdo dos produtos e servicos no mercado, e, consequentemente, a

concorréncia.

Nesse sentido, tanto a propriedade industrial (e intelectual, como um todo) quanto a
concorréncia buscam o desenvolvimento econdémico, por vieses, contudo, distintos: um pela
diferenciacdo e o outro pela competi¢cdo. Ambas possuem fundamento no interesse publico e
buscam estimular a inovacdo e o desenvolvimento de novas técnicas, produtos e servigos.
Retirar a protecdo conferida a marca em beneficio da livre concorréncia significaria conceder
0 emprego de todo o investimento por trés feito por aquele determinado agente a todos 0s seus
concorrentes, 0 que certamente resultaria em um menor incentivo a inovacao no pais e em

uma concorréncia ineficiente. Portanto, vislumbra-se que a protecdo & marca e a concorréncia

207 J4 que teria acesso a mais fontes de oferta daquele produto no mercado.

208 Especialmente em segmentos com marcas bem estabelecidas, o que faz com que um novo agente tenha que
gastar vultosas quantias, irrecuperaveis em um primeiro momento, em publicidade e marketing, para
conseguir competir pela clientela.



66

ndo podem ser vistas como antag6nicas. Enquanto o direito marcério possui como esséncia a
promocdo de uma dindmica concorrencial entre os vendedores de bens e servicos através da
diferenciacdo entre eles, o direito concorrencial estabelece o arcabouco regulatorio necessario
para coibir praticas que possam distorcer ou comprometer a integridade dessa dinamica,

estando tais institutos juridicos em verdadeira confluéncia.

Desse modo, apesar de haver discussdes sobre qual dimensdo de exaustéo seria melhor
ao pais adotar, conclui-se que adotar a exaustdo nacional ndo resulta em violac&o ao principio
da livre concorréncia, mas apenas em uma protecdo mais rigida ao instituto marcario. Ao
conferir ao titular da marca a primeira colocagdo do produto no mercado nacional, mesmo que
tal produto j& tenha sido colocado no mercado internacional, foi-lhe garantido um maior
controle sobre a qualidade dos seus produtos, dando-lhe a escolha de introduzir aquele
produto ou ndo no mercado brasileiro, e também de como introduzir (por exemplo, apos fazer

um estudo de mercado e delinear estratégias de marketing).

Ressalta-se que a clientela ndo é um direito adquirido de um titular de marca, podendo
essa entender, a qualquer momento, que os produtos de um concorrente se alinham de melhor
maneira a sua expectativa. Com isso, 0 modo que esse titular tem de manter o maximo de
consumidores fiéis aos seus produtos é investindo em sua propria eficiéncia, construindo para
si uma vantagem concorrencial, diferenciando-se dos demais concorrentes através de sua
marca. Assim, o controle de introducdo e qualidade garantido pela exaustdo nacional
certamente facilita a manutencdo dessa vantagem concorrencial. Além disso, adotar a
exaustdo nacional protege o titular da marca de represalias de consumidores (e até mesmo de
sua responsabilizacdo civil) que poderiam ocorrer decorrente de danos sofridos por causa de
produtos introduzidos por importadores paralelos ndo autorizados. O consumidor, ao
consumir um produto que foi colocado no mercado por um importador paralelo e que néo
observou o correto acondicionamento daquele lote importado, por exemplo, ao sofrer os
danos por essa precéria preservacdo do produto, imputara a culpa, a0 menos em um primeiro
momento, & marca aposta sobre aquele bem. Certamente, isso resultara em prejuizos ao seu

titular, ainda mais em uma cultura do cancelamento que atualmente predomina na internet.

Reitera-se que a existéncia de contrato de distribuicdo exclusiva ndo € necessariamente
importante para a discusséo da licitude da importacdo paralela, nos termos do art. 132, inc. 11,
da LPI. Isso, porque, havendo ou ndo a clausula de exclusividade, se houve a importacédo
paralela ao mercado brasileiro sem o necessario consentimento do titular da marca, tal pratica

configura violagdo ao direito marcario, podendo o titular impedir a operacdo. N&o se retira,
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contudo, a sua importancia: a clausula de exclusividade seré relevante na medida em que
demonstra a preocupacdo do titular da marca em fazer uma introducdo controlada de seus
produtos no mercado brasileiro, mantendo a qualidade e reputacdo associada a marca, com,
por exemplo, investimentos em marketing e servigos de assisténcia técnica pds-venda. Ainda,
pode servir de contra-argumento em situagdes em que a compra para importacdo tenha sido
feita com distribuidor autorizado em outro pais, vez que a existéncia de clausula de
exclusividade ao mercado brasileiro pode valer como uma das formas para impedir a

presuncao do consentimento tacito do titular da marca.

O tema da importacdo paralela envolve diversos direitos e interesses e, conforme se
viu no capitulo terceiro, a complexidade de tal pratica, bem como a falta de um estudo técnico
mais aprofundado, gera entendimentos divergentes pelo Poder Judiciario acerca da correta
aplicacdo do art. 132, Ill, da LPI, o que, consequentemente, resulta em inseguranca juridica.
Com o presente estudo, a partir de um exame do fenémeno da importacéo paralela sob a dtica
do direito marcéario brasileiro e suas implicacdes, no sentido do que dispbe a Lei de
Propriedade Industrial, resta claro que o Brasil adotou a exaustdo nacional. Isso significa dizer
que apenas a primeira venda do produto marcado, pelo titular da marca (ou por outrem com
seu consentimento, expresso ou tacito), no mercado brasileiro, esgotard os seus direitos
marcarios, permitindo-se, a partir de entfo, o livre comércio do bem em questdo. E importante
ressaltar que, caso haja a adocdo de préaticas anticompetitivas pelo titular do direito,
certamente estas devem ser impedidas nos termos da Lei Antitruste (Lei n°® 12.529/11).
Entretanto, por tudo que foi exposto aqui, o titular de uma marca de um produto caracterizado
por sua fungibilidade ndo impede a concorréncia de existir, de modo que ndo ha que se falar
em violacdo a ordem econdmica baseada na livre concorréncia, havendo tdo somente uma

preservacdo da vantagem concorrencial que aquele titular conquistou para si.

Por fim, cumpre frisar que admitir ou ndo a importacédo paralela se trata de uma opc¢éo
politica do legislador, tendo em vista, também, as relagdes internacionais em um mundo que
se vé cada vez mais integrado, além de diversos estudos econémicos por tras, considerando-
se, ainda, ser o Brasil um pais em desenvolvimento. N&o se pode ignorar que 0 avango
exponencial da tecnologia e a prevaléncia de mercados digitais ampliaram as fronteiras de
comércio, de tal modo que o fenbmeno da importacdo paralela se insere, atualmente, em um
contexto diverso e muito mais amplo do que aquele em 1996. Adotar a exaustdo nacional,
nesse cenario, para toda e qualquer situacdo, nos termos que a Lei impde, pode significar criar

um obstéaculo ao fluxo internacional de mercadorias que ja fazem parte do cotidiano global e
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que garante mais opcOes de escolha ao consumidor. Por sua vez, adotar a exaustdo
internacional, além de reduzir a protecdo marcaria, pode significar, também, a reducdo de
barreiras protecionistas a industria local, sujeitando o mercado interno a um aumento
significativo de produtos importados, desafiando os produtores nacionais a competir em um
cendrio que pode acabar sendo desigual. Como se V€, a escolha pelo regime de exaustdo é de
demasiada complexidade, que transcende o ambito legal e tangencia as esferas da politica
econdmica, do desenvolvimento tecnoldgico e de relagdes internacionais. Em Gltima anélise, a
decisdo acerca de se permitir ou proibir a importacdo paralela reflete em uma escolha
estratégica sobre o tipo de economia que o Brasil deseja promover, bem como sobre o papel

que o direito marcario desempenhara nesse processo de crescimento.
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