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Resumo

O presente artigo consiste na primeira parte de estudo
acerca da prdtica da importacéo paralela no Brasil, com
enfoque no direito marcdrio. Diante das controvérsias
doutrindrias e jurisprudenciais acerca da licitude de tal
fendmeno, buscou-se destrinchar a ddvida que paira acerca
da escolha politica do legislador infraconstitucional quanto
& legalidade da importacéo paralela, quando relacionada
ao instituto das marcas. Para tanto, partiu-se de uma andlise
da ordem econdémica constitucional de 1988, passando por
um estudo da concorréncia no &mbito marcério, contexto no
qual se insere a mencionada prética, e finalizou-se com uma
andlise acerca da interpretacéo dos tribunais brasileiros em
casos concretos. Assim, chegou-se & conclusdo de que, no
ordenamento juridico brasileiro, dada a adogdo do principio
da exaustdo nacional pelo legislador, a importacéo paralela
é prética ilicita quando feita sem o consentimento, expresso
ou tdcito, do titular da marca.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Importacdo
Paralela. Marcas. Principio da Exaustéo. Concorréncia.
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Abstract

This study is the first part of an analysis of the practice of
parallel import in Brazil, with a focus on trademark law.

In view of the doctrinal and jurisprudential controversies
regarding the legality of this phenomenon, the aim was

to unravel the doubt that hangs over the political choice

of the infra-constitutional legislator regarding the legality
of parallel imports, when related to the institute of
trademarks. To this end, the study began with an analysis
of the economic order adopted by the Brazilian Constitution
of 1988, then moved on to a study of competition in

the trademark field, the context in which this practice is
inserted, and ended with an analysis of the interpretation of
Brazilian courts in specific cases. This led to the conclusion
that, in the Brazilian legal system, given the legislator’s
adoption of the principle of national exhaustion, parallel
importation is an illicit practice when carried out without
the explicit or tacit consent of the tfrademark owner.

Keywords: Industrial Property. Parallel Import.
Trademarks. Exhaustion Principle. Competition.



* Artigo »

s ~
Sumdrio * 1¢ Introducédo - 2 * A Ordem Econémica Constitucional de 1988 - 2.1 ¢ Os Principios da
Livre Iniciativa e da Livre Concorréncia - 2.2 * Da Protecdo ao Consumidor - 2.3 * A Protecdo Conferida
& Propriedade Intelectual - 2.4 ¢ A Funcéo Juridica das Marcas - 2.5 ¢ A Represséo & Concorréncia
Desleal * Referéncias bibliogréficas
\ Y

1 ¢ Introducao

O regime de protecdo & marca confere ao seu titular um di-
reito de exclusividade no uso de tal sinal, cujo alcance abran-
ge os limites do territério nacional. Com isso, pode o proprie-
tario tomar medidas contra aqueles que usem sua marca de
modo né&o autorizado, de forma a zelar por sua integridade e
reputacdo. No entanto, tal exclusividade encontra limites na
legislac@o nacional. O limite que aqui interessa diz respeito
& capacidade do titular da marca de controlar a comerciali-
zacdo de seus produtos marcados, apds té-los colocado no
mercado. A exceg@o & exclusividade da marca constante de
tal limitagdo é denominada como principio da exaustéo dos
direitos daquele proprietério em relacdo ao seu sinal. Isto &,
uma vez tendo o titular da marca colocado o seu produto no
mercado, ele perde, a partir de entdo, o controle sobre as
revendas subsequentes de seu bem, esgotando-se os seus di-
reitos de exclusividade, de modo a privilegiar a livre circula-
cGo de mercadorias, sob a condicdo de que a primeira venda
tenha sido feita pelo préprio titular ou por outrem autorizado.

E justamente esse principio da exaustdo que ird fornecer a
base legal para anadlisar a licitude da prdtica denominada
“importacéo paralela”, dado que s@o trés as possiveis dimen-
sées geogrdficas de tal principio: nacional, regional ou inter-
nacional. Cada uma reflete uma diferente abordagem sobre
até onde se estendem e onde se limitam os direitos do fitular
da marca apés a primeira venda de um produto. A depender
de qual seja a escolha do legislador, garante-se ao titular a
prerrogativa de impedir aquelas importacées, feitas de modo
alheio & sua rede oficial de distribuicdo, que nédo foram por
si autorizadas.

A dinédmica da globalizacdo e o incremento das trocas in-
ternacionais de mercadorias colocam a importacéo paralela
como um tépico de inegdvel relevancia. A sua regulacéo efi-
caz é uma tarefa complexa que exige um balanco entre os di-
reitos dos titulares de marcas e a promocédo de um ambiente
de mercado dindmico, de constante transformacéo. Por esse
motivo, embora a importacdo paralela néo seja um tema
recente, é certo que estd longe de ser pacifico. Enquanto uns
acreditam conferir a lei o poder ao titular de impedir essas

importacées, outros defendem o contrdrio. Diante dessa con-
trovérsia, tanto doutrindria quanto jurisprudencial, busca-se
com o presente trabalho analisar esse polémico fenémeno
e chegar & conclusdo sobre qual foi o tratamento conferido
pela legislacdo nacional, cujo recorte final escolhido engloba
apenas o instituto da marca. Para tanto, o estudo serd dividi-
do em trés capitulos.

No primeiro capitulo, serd abordado o contexto juridico-
constitucional no qual o direito marcdrio estd inserido. Como
se verd, a Constituicao Federal preocupou-se em assegurar a
protecdo & marca e & propriedade intelectual como um todo,
ao mesmo fempo em que consolida a ordem econémica do
pais na valorizacéo da livre iniciativa e livre concorréncia,
preocupando-se, ainda, com a protecéo de figuras mais vul-
nerdveis, como o consumidor, e a repressdo & concorréncia
desleal. Nesse capitulo, serdo aprofundadas, ainda, a funcao
juridica da marca e sua importancia para o desenvolvimento
econdémico e tecnolégico do pais.

Em seguida, no segundo capitulo, o estudo focard 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
& concorréncia, demonstrando-se, nesse sentido, os institutos
da indicacdo geogrdfica e dos contratos de distribuicéo e
franquia. O foco, contudo, concentra-se na prética da im-
portacdo paralela, um ponto crucial onde o direito marcario
encontfra a dindmica comercial infernacional e culmina nas
controvérsias que motivaram o presente trabalho.

Finalmente, no terceiro capitulo, serd feita uma andlise juris-
prudencial de acées ajuizadas pelos respectivos titulares da
marca em face dos importadores paralelos, que revelam a
aplicacéo prdtica da lei em decisées judiciais, de diferentes
tribunais estaduais brasileiros, situados em diferentes regides
do pais, isto &, sul (Parand), nordeste (Ceard) e sudeste (Sao
Paulo). Ainda, a importéncia de tais casos encontra-se 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 responsdével pela inter-
pretacdo da legislacdo federal brasileira adota em relacéo &

"Esta é a primeira de duas partes da monografia apresentada ao Departamento de Direito da Pontificia Universidade Catélica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) para
o bacharelado em Direito, sob a orientacéo do Prof. Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa.

23 Revista da ABPI * n° 194 « Jan/Fev 2025



24 Revista da ABPl * n° 194 « Jan/Fev 2025

e Artigo e

importacdo paralela, buscando-se demonstrar os erros e os
acertos da deciséo proferida em cada um deles.

A presente pesquisa foi realizada com a metodologia dedu-
tiva, baseando-se em referéncias bibliogréficas, consistentes
de doutrina, artigos cientificos e materiais encontrados em
sites especializados, bem como em uma pesquisa documen-
tal, envolvendo a andlise da Constituicdo Federal, legislacées
nacionais pertinentes, tratados internacionais e decisdes ju-
diciais. Ademais, adotou-se a abordagem dogmética, sen-
do o enfoque do estudo a compreensao e interpretacdo das
regras e conceitos estabelecidos pela lei, além de realizar
uma abordagem critica & aplicacéo de tais regras e concei-
tos pelos tribunais brasileiros. Buscou-se, assim, construir um
entendimento sistemdtico sobre a importacdo paralela e sua
interacéo com o direito marcdrio brasileiro, seguindo um ca-
minho que partiuv de um cendrio geral para um particular,
sem, contudo, adentrar no mérito se a escolha legislativa foi
a mais adequada ou néo.

2 ¢« AOrdem Economica
Constitucional de 1988

Apds um periodo ditatorial marcado por um modelo cen-
tralizador e intervencionista na economia, a Constituicdo
da Republica Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) nasce
em um contexto de redemocratizacdo do pafs. 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 so-
cial e protecéo de direitos fundamentais.

No que tange & ordem econdmica, incorporada pela

e Financeira”, tais anseios fizeram-se presentes por meio de
diretrizes estabelecidas em seu texto — principios gerais, ga-
rantias e limites ao direito econdmico —, cujo principal obje-
tivo era a desafiadora conciliagdo de um sistema capitalista
com a busca pela promocéo do bem-estar social e a reducéo
das desigualdades sociais?.

Neste tocante, vislumbra-se do artigo 170 da CRFB/88, o
qual introduz os principios gerais da atividade econémica, a
opgdo pelo capitalismo-social na ordem econdémica consti-
tucional brasileira diante da necessdria observéncia de prin-
cipios caracteristicos desse sistema econémico, quais sejam,
os principios da livre iniciativa, da propriedade privada dos
meios de producdo e da livre concorréncia.

A esse respeito, abrem-se aqui pequenos parénteses para
destacar que tal sistema ndo é descaracterizado pelo fato
de a Constituicdo permitir ao Estado a atuacéo, de modo
excepcional, no campo econdmico — ora como agente eco-
ndémico propriamente dito, ora como agente disciplinador
da economia (artigos 173, 174 e 175)° —, |4 que se apoia
inteiramente na apropriacdo privada dos meios de produ-
¢do e na iniciativa privada, o que caracteriza o modo de
producdo capitalista®. De fato, tais previsdes constitucionais
representam uma ruptura do modelo cldssico do capitalis-
mo® — aquele que tinha verdadeira aversdo por qualquer in-
terferéncia estatal e que perdeu sua forca com o fim da Pri-
meira Guerra Mundial —, abrindo caminho ao Estado para
se transformar, ele mesmo, em uma instdncia econémica®
e atribuindo ao campo da autonomia privada uma maior
limitagdo’. Ainda assim, tal transformacéo nédo é capaz de
alterar o nicleo essencial do fundamento do capitalismo
como sistema econdémico, isto é, a propriedade privada dos

Constituicdo em titulo especifico “Da Ordem Econémica meios de producéo®.

2 A Constituicdo de 1988 néo foi a primeira constituicdo brasileira a se preocupar com essa conciliagéo. Apds as constituicdes de 1824 e 1891, que foram
inspiradas em pensamentos liberais e ndo conferiram ao Estado uma atuagdo maior na economia, a Constituicdo de 1934, a inaugural da Era Vargas, dando
fim ao governo provisério 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 econédmico e social de seus cidad@os (o chamado Esta-
do 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 preocupacéo de garantir a todos uma existéncia digna, atribuindo espaco, para tanto, a uma maior intervengéo
estatal na economia, sem abrir méo, contudo, do sistema econdmico capitalista. Sua vigéncia logo acabou, quando, em 1937, por meio da “Carta Polaca”,
ainda na Era Vargas, constituiu-se o chamado Estado Novo, marcado pela atuacéo intervencionista e centralizadora estatal no dmbito econédmico, dado seu
contexto ditatorial. Posteriormente, em 1946, uma nova constituicdo foi feita, em busca da redemocratizacéo do pais, tendo como base a Constituicdo de 1934.
Nela, previu-se a organizagéo da ordem econémica conforme os principios da justica social, indo além e condicionando a liberdade de iniciativa & valorizagéo
do trabalho humano, além de legitimar a intervencéo estatal na economia apenas com base no interesse publico e com limite nos direitos fundamentais assegu-
rados. Ainda, reprimiu-se o abuso do poder econémico que tivesse por finalidade dominar mercados, eliminar a concorréncia e aumentar os lucros de maneira
arbitrdria, 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 adocéo radical de uma politica intervencionista do Estado na economia — por
meio, por exemplo, de controle de precos e implementacéo de politicas de substituicdo de importacdes — que s6 teve seu fim com a Constituicdo de 1988.
3KOHLER, Etiane da Silva Barbi. A Ordem Econdmica na Constituicdo de 1988: contornos e desdobramentos. Revista Direito em Debate, Rio Grande do Sul,
v. 12, n.18-19, 2003. p. 61.

4SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2005. p. 786.

*De acordo com Ana Prata, o modelo cléssico do capitalismo marcou-se por um direito privado que buscava esgotar o direito econdmico, enquanto a inter-
vencdo estatal limitava-se ao cumprimento das necessidades sancionatérias da infragdo das regras de jogo econémicas. Todavia, com o decorrer do tempo,
tornou-se evidente sua incapacidade de adaptacéo conforme a evolugdo 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.

7PRATA, Ana. A Tutela Constitucional da Autonomia Privada. Coimbra: Almedina, 1982. p. 23-24.

8MOREIRA, Vital. A Ordem Juridica do Capitalismo. 4. ed. Lisboa: Editorial Caminho, SA, 1987. p. 184.



Ao mesmo tempo, o referido dispositivo constitucional (artigo
170), justamente em um contexto de busca da conciliacéo an-
teriormente mencionada, e inspirado nas rafzes histéricas fir-
madas em textos constitucionais anteriores’, frouxe principios
para a ordem econémica fundados na dignidade da pessoa
humana e na reducéo de desigualdades sociais, como, por
exemplo, a valorizacdo do trabalho humano, a funcéo social
da propriedade e a defesa do consumidor.

Dessa forma, a ConstituicGo adotou um modelo de bem-es-
tar social, viabilizando a implementacéo de mudancas na so-
ciedade pela utilizacéo de instrumentos e mecanismos sociais
e populares consagrados em seu texto, de modo a consolidar
o Estado Democrético de Direito'. Nesse sentido, a incluséo
de direitos econdmicos e sociais busca, como valor-fim do
Direito, a justica social, em contraposicdo — e na busca de um
equilibrio — ao individualismo capitalista'. Sendo assim, con-
forme afirma Eros Grau, a Constituicdio de 1988 caracteriza-
se como dirigente, tendo em vista que as diretfrizes, progra-
mas e fins nela estabelecidos, a serem implementados tanto
pelo Estado como pela sociedade, atribuem-lhe o cardter de
um plano global normativo, do Estado e da sociedade, pros-
perando o artigo 170 no sentido de estabelecer, para além
do texto constitucional, uma nova ordem econdmica'*'3.

2.1 - Os Principios da Livre Iniciativa
e da Livre Concorréncia

Com previsdo expressa no artigo 170, caput e inciso IV, da
CRFB/88, os principios da livre iniciativa e da livre concor-
réncia sdo fundamentais pilares da chamada economia de
mercado ou sistema capitalista. Em confronto & posicéo in-
tervencionista e centralizadora do perfodo militar e durante
o hiato mondrquico, assume o Estado, na Carta Magna de
1988, uma posicdo subsididria aos agentes econdmicos par-
ticulares, que passam a assumir o comando da economia
nacional.

A livre iniciativa recebeu especial atencéo do legislador cons-
tituinte ao ser consagrada ndo apenas como uma das bases

* Artigo o

fundamentais & efetivacdo da ordem econémica constitucio-
nal, mas também da prépria Repiblica Federativa do Brasil,
conforme previsto no artigo 1°, inciso IV, da CRFB/88, ao
lado da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa
humana, do pluralismo politico e dos valores sociais do tra-
balho. Sua definicdo pode ser dada como a liberdade con-
ferida ao particular para iniciar e desenvolver suas préprias
atividades econémicas, organizando sua atividade produtiva
da forma que entender melhor, de acordo com as oportuni-
dades que lhe sdo apresentadas e sem a criacdo de emba-
racos por parte do Estado', em harmonia com o pardgrafo
Unico do artigo 170 da CRFB/88: “é assegurado a todos o
livre exercicio de qualquer atividade econémica, independen-
temente de autorizacdo de érgdos publicos, salvo nos casos
previstos em lei”.

Com a adocéo da livre iniciativa como fundamento da ordem
econdmica brasileira, ao Estodo sdo impostas obrigacées ne-
gativas e positivas, de modo a buscar um equilibrio com seu
papel regulador na economia e a autonomia do setor pri-
vado'®. Isto &, a fim de garantir a criacéo e o respeito a um
espaco de autonomia privada, o Estado assume um papel de
ndo intervencdo, para que os agentes econdmicos tenham a
liberdade de tomar suas préprias decisdes e desenvolver suas
atividades de acordo com seus préprios interesses, dentro
dos limites estabelecidos pela lei. Por outro lado, ao Estado é
conferida a adocéo de medidas para garantir a existéncia e
o desenvolvimento desse &mbito privado, por meio da imple-
mentacdo de politicas pUblicas que estimulem a economia e
criem novas oportunidades', tendo sempre em vista a neces-
sidade de equilibrio entre a livre iniciativa com a promocéao
de justica social.

Nesse sentido, tem-se que a livre iniciativa ndo é isenta de
restricdes. Ao contrdrio, tal principio é condicionado pela
Constituicdo, em seu artigo 170, & promocdo de uma exis-
t&ncia digna a todos, conforme os ditames da justica social,
além de dividir espaco, como fundamento da ordem econé-
mica, com a valorizagcdo do trabalho humano. Ainda, nédo
pode ser exercida de modo absoluto e discriciondrio, sendo

9 CEPEDA, Vera Alves. As Constituicoes de 1934 e 1988 — Trajetéria Histérica e Inflexdo 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.
19SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2005. p. 800.

TSILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2005. p. 788.

2 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econémica na Constituicdo de 1988. 20. ed. Sao Paulo: Malheiros/Juspodivm, 2023. p. 163.

3 Eros Roberto Grau explica que as Constituicdes diretivas ou programdticas, diferentemente das Constituicdes estatutérias — que apenas “recebem” a ordem
econdmica praticada no mundo real, isto é, dispdem de normas que simplesmente a retratam — ndo se resumem a um mero instrumento de governo, enuncia-
doras e reguladoras de processos, mas, além disso, enunciam diretrizes, programas e fins a serem pelo Estado e pela sociedade realizados. “Elas, pois, as que se
transformam em um ‘plano normativo-material global, que determina tarefas, estabelece programas e define fins’; ndo compreendem tGo somente um ‘estatuto
juridico do politico’, mas sim um ‘plano global normativo’ do Estado e da sociedade. A Constituicdo Econémica que nelas se encerra compreende a enunciacéo
dos fins da politica econdmica, postulando, na sua conformacéo, a implantacdo de uma nova ordem econémica”. Ibid., p. 69.

4“BATISTI, Nelia Edna Miranda. Evolucdo 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.

1> Conforme afirma Ana Prata, do estado como entidade necessariamente alheia ao processo de satisfacéo das necessidades privadas no contexto liberal clds-
sico, passa-se ao entendimento de que ao Estado devem ser atribuidas tarefas de realizacdo do bem-estar dos cidaddos em setores considerados fundamentais,
ao passo que também é de sua atribuicéo intervir nas relacées interindividuais para, assegurando valores minimos de convivéncia, corrigir as consequéncias que
a situacéo de real desigualdade dos sujeitos acarreta. PRATA, Ana. A Tutela Constitucional da Autonomia Privada. Coimbra: Almedina, 1982. p. 38.
1ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. Implicagées 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.
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expressamente vedado pelo artigo 173, §4°, o abuso do po-
der econémico que vise a dominacdo dos mercados, a eli-
minacéo da concorréncia e o aumento arbitrério dos lucros.

E justamente nesse ponto que se justifica a intervencéo estatal
no Gmbito econdmico, por ser a prépria regulacdo juridica o
fator que assegura a existéncia do livre mercado, fundado na
livre iniciativa, e a competicéo respaldada no mérito de cada
agente econémico. Assim, para de fato garantir a liberdade
de iniciativa, deve-se garantir o mercado econémico como
um espaco a que todos possam ter acesso e nele permanecer
por seu préprio mérito, com a devida remuneracédo, sendo a
regulacdo estatal necessdria para que se evite ao mdximo
que tais agentes obtenham proveitos as custas de danos in-
justos causados aos demais inseridos naquele contexto mer-
cadolégico’.

Isto posto, ¢ de suma importancia que o principio da livre
iniciativa esteja em harmonia com os demais principios, in-
cluindo o da livre concorréncia. Os principios ndo sdo ape-
nas fontes normativas abstratas, mas sim vetores com pre-
tensdo de complementariedade, contribuindo, ao lado de
outras razdes, para a tomada de decisdo'®. Sendo assim,
instituem deveres e comportamentos necessdrios para alcan-
car determinados fins, estabelecendo um estado de coisas a
ser promovido ou preservado'’. A livre concorréncia, como
principio, exige a realizacdo ou preservacdo de um mercado
aberto, competitivo e livre de préticas anticompetitivas, sendo
necessdrio, para que seja atingida uma eficiéncia da econo-
mia de mercado, igualdade de condicoes, diversidades de
agentes, de atividades e coibicdo aos abusos do mercado?.

Portanto, a livre concorréncia, ao lado da livre iniciativa, ga-
rante aos agentes econdmicos a possibilidade de competir
no segmento mercadolégico que bem entenderem, promo-
vendo-se um mercado competitivo para que empresas ou
empreendedores participem em igualdade de condicées e

sem restricoes excessivas. Em suma, a liberdade de concor-
réncia pode ser entendida como uma liberdade de constituir
a empresa, de acessar um mercado especifico e de nele per-
manecer, além da liberdade de produzir e comercializar?'.
Estimula-se, assim, a eficiéncia econdmica, a inovacéo e a
melhoria da qualidade dos produtos e servicos postos no
mercado, dando aos consumidores mais opcdes de escolha,
com melhor qualidade e diferentes precos??. Além disso, for-
nece a base juridica para impedir que os agentes econdmi-
cos desvirtuem as prerrogativas de liberdade de iniciativa,
prejudicando a sociedade e os mercados?®, sendo um dos
balizadores necessdrios para que a livre iniciativa possa cor-
retamente atender & sua funcéo social?.

Com efeito, a Constituicdio reconheceu o papel do Estado
de assegurar a liberdade aos agentes econémicos, impondo
obrigacdes positivas e negativas a eles. Ao mesmo tempo
em que tais agentes privados possuem um direito subjetivo @
livre concorréncia, estes também devem observar o seu de-
ver juridico de ndo adotarem condutas contrdrias & concor-
réncia, sob pena de se sujeitarem &s 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 imparcialida-
de por parte do Estado, por outro, a intervencédo estatal se
faz necesséria para proibir e punir, se for o caso, aqueles que
recorrem a métodos que falseiem a livre competicdo®. Tais
métodos prejudicam néo sé os demais agentes competidores
naquele mercado, mas os préprios consumidores, os quais,
se j& se encontram em posicdo vulnerdvel em um &mbito legi-
timo de competicdo, em um @mbito de concorréncia desleal,
possuem uma fragilidade ainda maior.

2.2 - Da Protecao ao Consumidor

A Constituicdo de 1988, como Lei Maior de observéncia
obrigatéria na formulacdo das demais leis do ordenamento

7FRAZAO, Ana. Liberdade de Iniciativa e “Livres Mercados”: Os Pressupostos Econémicos e Juridicos para uma Economia de Mercado Realmente Livre. In: A
Constituigdo por Elos: A interpretagdo Constitucional sob a Oticas das Mulheres. Séo Paulo: Editora Uninove, 2021. p. 2453-2474.
'8 AVILA, Humberto. Teoria dos Principios: Da Defini¢do & Aplicac@o dos Principios Juridicos. 9. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2009. p. 77.

bid., p. 72.

20 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 Econémico e Direito. Coimbra: Almedina, 2009. p. 15.

22 Convém frisar que nem sempre a livre concorréncia seré viavel, diante das diversas falhas de mercado. Exemplo disso é o monopdélio natural. Nesse cendrio,
o Estado, de modo a incentivar a entrada de um agente econdmico em uma atividade que exige um grande custo inicial, promove dquele agente o dominio de
producgéo e distribuicdo de um determinado bem ou servigo, vez que seria invidvel ter diversos fornecedores para aquele mesmo mercado. Isso, porque, como
em alguns sefores é 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 econémicos — j& que cerfamente 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 & intervencdo do Estado no sentido
de regular aquela atividade econémica, dando o incentivo do monopélio natural & empresa escolhida — por meio de um procedimento de licitacéo, por exem-
plo — 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.

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

2bid., p. 91.

2BARROSO, Lufs Roberto. A Ordem Econdmica Constitucional e os Limites & Atuag@o Estatal no Controle de Precos. Revista de Direito Administrativo, Rio de
Janeiro, v. 226, 2001. p. 195.

26RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Notas introdutérias sobre o principio da livre concorréncia. v. 10. Londrina: Scientia luris, 2006. p. 92.



juridico, representou um marco de reconstrucéo de um direi-
to privado brasileiro mais consciente de sua funcdo social?,
isto é, preocupado com os sujeitos vulnerdveis & uma livre
iniciativa e livre concorréncia desenfreada e sem limites, mar-
cada por diversas injusticas sociais.

Ao assegurar o principio da igualdade no texto constitucio-
nal, o legislador constituinte ndo se preocupou apenas em
garantir uma igualdade formal, aquela restrita perante a lei,
mas também uma igualdade material, em consonéncia com
o principio da dignidade humana. Nesse sentido, por meio
da concretizacdo do principio da isonomia material, buscou-
se o reconhecimento de que, em algumas situacées, os su-
jeitos de uma relacéo juridica ndo se encontram em posicdo
equiparada, de modo a justificar, a partir de um tratamento
desigual, a aplicacéo de regras excepcionais para proteger a
parte mais vulnerdvel, cujo objetivo é justamente o reequili-
brio entre os polos daquela relacao?®.

Exemplo dessas situacdes sdo as relacdes de consumo — ob-
jeto de enorme evolucéo nos Gltimos tempos, principalmente
na Ultima metade do século XX, com o crescente avanco da
indUstria e do comércio e com o fendmeno da globalizacdo?
—, as quais deixaram de ser pessoais e diretas para se trans-
formarem em operagdes impessoais e indiretas, resultando
em uma producdo, distribuicdo e consumo em larga escala
que deu origem & complexa sociedade de massa®®. Nesse
cendrio, como uma resposta ds exigéncias de constante re-
elaboracdo do capitalismo para sua prépria preservacao®,
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a modificacdo das relacées de consumo resultou em uma
tomada de consciéncia acerca da desprotecéo do consumi-
dor e da necessidade de uma resposta legal protetiva®?, com
o intuito de promover um maior equilibrio nas relacées de
oferta e demanda no mercado de bens de consumo.

Consciente dessa problemdtica, nédo foi & toa que a Car-
ta Magna de 1988 estabeleceu, como elementos inerentes
deste novo direito privado, o reconhecimento do papel do
consumidor na sociedade e a necessidade de sua protecéo
no mercado®. E justamente a constatacdo acerca da vul-
nerabilidade da figura do consumidor que embasa o direito
fundamental de promocéo de sua defesa (artigo 5°, XXXII),
concretizado sob a forma do Cédigo de Defesa do Consu-
midor (Lei n. 8.078/1990). A defesa do consumidor &, ainda,
principio da ordem econdmica constitucional (artigo 170, V),
servindo como um limitador da autonomia da vontade dos
fortes em relagéo aos fracos (ou vulnerdveis)®*.

Sendo assim, fem-se que a protecdo ao consumidor cons-
tréi-se em torno da sua reconhecida vulnerabilidade técni-
ca, juridica (ou econdmica), fatica e informacional®®, a partir
da identificacdo de sua condicéo desigual no mercado em
relacéo aos seus demais participantes, notadamente os for-
necedores dos bens e servicos®. Isto ¢, enquanto os fornece-
dores possuem uma posicao juridica mais forte, detém mais
informacées e transferem mais facilmente seus riscos e custos
profissionais, os consumidores partem de uma posicao fragil
e leiga no que se refere ds informacées sobre os produtos e

2 MARQUES, Claudia Lima. Introducéo ao direito do consumidor. In: BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de Direito do Consumidor. 4. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 34-35.

28 BRASIL. Superior Tribunal de Justica, Recurso Especial n® 691.738/SC, Recorrente: Administracdo, Construgéo e Incorporacées de Iméveis Ltda, Sant’Ana,
Recorrido: BESC S.A. Crédito Imobilidrio, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3¢ turma, Julgado em: 12.05.2005. Didrio de Justica Eletrénico, Brasilia, DF, 26.09.2005.

Voto, p. 7.

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

30 ALMEIDA, Joéo Batista de. Manual de Direito do Consumidor. 5. ed. Séo Paulo: Saraiva, 2011. p. 18.

STCALDAS, Andressa. Direito do Consumidor: Exigéncia do Capitalismo ou Transformagao Social. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, v. 32, 1999. p. 113.
32 ALMEIDA, Joéo Batista de. Manual de Direito do Consumidor. 5. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2011. p. 18.

3 MARQUES, Claudia Lima. Introducéo ao direito do consumidor. In: BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de Direito do Consumidor. 4. ed. Séo Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 45.

3 MARQUES, Claudia Lima. Introducéo ao direito do consumidor. In: BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de Direito do Consumidor. 4. ed. S&o Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 35-36.

*1bid., p. 38-39.

3 BITTAR, Carlos Alberto. Direitos do Consumidor: Cédigo de Defesa do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense Universitdria, 1990. p. 1-5.
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servicos oferecidos no mercado, tornando-se, assim, vitimas
faceis de abusos¥. Logo, o que pretende a protecdo consti-
tucional & defesa do consumidor é a sua livre atuacéo, na
busca de seus interesses legitimos no mercado, diminuindo os
impactos de uma relacdo em que tal sujeito de direitos estd
estruturalmente subordinado ao fornecedor e &s suas eventu-
ais préticas abusivas®®, de modo a promover uma maior efi-
ciéncia no mercado a partir de um ambiente negocial justo,
transparente e sustentavel.

2.3 - A Protecao Conferida a Propriedade
Intelectual

A protecéao conferida & propriedade privada, junto & necessi-
dade de que essa desempenhe uma funcéo social, exerce um
papel primordial na ordem econémica brasileira, conforme
estabelecido no artigo 170, incisos Il e Ill, da CRFB/88. Reco-
nhecida como um direito fundamental, a propriedade priva-
da deve estar em consonéncia com sua funcdo social (artigo
5°, incisos XXII e XXIII), contribuindo para o desenvolvimento
econdmico e o bem-estar da sociedade como um todo.

As diversas previsdes constitucionais acerca do tema da pro-
priedade, principalmente aquelas referentes & ordem eco-
némica, demonstram que, apesar de ser conferido o direito
da propriedade como um direito individual, este ndo poderd
mais ser assim verificado de modo absoluto como antiga-
mente®’. Factualmente, h& uma relativizacdo do seu conceito
e significado, devendo ser aplicado de maneira conjunta ao
principio da funcdo social, ambos sendo principios da ordem
econdmica, como meios de garantir a todos uma 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 subs-
tancialmente relativizados pelo principio da funcédo social da
propriedade. Esse principio, apesar de transformar a pro-

atribuir uma fungéo social & propriedade néo autoriza a er-
radicar, por via legislativa, a institvicdo da propriedade pri-
vada*', instituicéo essa que implica, por si s6, na adocdo de
um sistema econémico fundado na iniciativa privada*?. Pelo
contrério, a atribuicdo de uma funcéo social & propriedade
visa legitimar a propriedade privada em um contexto capi-
talista, conciliando-a com a democracia social presente nos
sistemas politicos contempordneos*:.

Isto posto, tem-se que a propriedade privada, como um ele-
mento central dos sistemas econdmicos baseados no mer-
cado, é um importante incentivo para a iniciativa individual,
a inovacdo e o progresso econdmico, permitindo aos indivi-
duos ter o controle e desfrutar dos bens e recursos que pos-
suem, de modo a estimular o investimento, a producdo e a
eficiéncia econdmica. Ainda assim, diante da sua dimensao
social conferida pela CRFB/88, o direito & propriedade pri-
vada encontra-se condicionado ao bem comum e aos inte-
resses da coletividade, tendo em vista a necessidade de har-
monizacdo com sua funcdo social, sob pena da intervencao
do Estado, impondo ao proprietario o dever de exercer seu
direito em beneficio de outrem e néo, apenas, de ndo o exer-
cer em prejuizo de outrem™*,

Analisada essa relagdo entre a propriedade e a necessdria
observancia a sua fungéo social, cumpre frisar que a proprie-
dade ndo constitui uma instituicdo Unica, mas vdrias diferen-
ciadas, 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
sdo espécies a protecdo sui generis, os direitos autorais e a
propriedade industrial.

A protecdo & propriedade intelectual surge a partir da to-
mada de consciéncia de que, para haver inovacéo e desen-

volvimento econémico de um pafs, é preciso dar as pessoas
6

priedade capitalista e individualista, néo a socializa, j& que incentivo para tanto. Afinal, o ser humano, egoista que &,

% MARQUES, Claudia Lima. Introducéo ao direito do consumidor. In: BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de Direito do Consumidor. 4. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 38-39.

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

37 Conforme explica Pedro Marcos Nunes Barbosa, “ao contrdrio de um sistema de integracéo entre os titulares e néo titulares, o direito era tido como simples
forma de submissdo dos Ultimos perante os primeiros, ndo servindo de estimulo a uma cooperacéo balanceada. Néo obstante, se ndo havia qualquer carac-
terfstica da ciéncia juridica para servir de catalisador de uma transformacéo social, muito menos poderia se falar em fungéo promocional do direito.”. BARBO-
SA, Pedro Marcos Nunes. As Marcas de Alto Renome perante o Principio da Funcéo Social da Propriedade. Revista da Associacéo Brasileira de Propriedade
Intelectual, Rio de Janeiro, n. 110, 2011. p. 5.

“OPORTELLA, Ana Carolina Lamego Balbino. A Funcéo Social e a Propriedade Industrial. Revista de Direito da ADVOCEF, Brasilia, DF, v. 1, n. 3, 2006. p. 176.
41SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2005. p. 283.

“21bid., p. 812.

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

“ CHALHUB, Melhin Namen. Funcéo Social da Propriedade. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 6, n. 24, 2003. p. 309.

#5SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2005. p. 274-275.

4 Néo se busca, aqui, generalizar a natureza egoista a todo e qualquer ser humano, nem tomd-la como crenca absoluta, mas apontar, a partir de premissas da
doutrina econémica, que qualquer questdo econémica, no seu nivel mais bdsico, envolve uma escolha individual, isto é, decisées 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 prépria situacéo 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 pe-
los formuladores de politicas publicas, como é o caso da protecéo conferida & propriedade intelectual. KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Introdugéo & Economia.
2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 6-9. Ver também: MANKIW, Nicholas Gregory. Introdugdo & Economia. 5. ed. Sa@o Paulo: Cengage Learning, 2009. p. 7.



reage de maneira mais eficiente quando lhe é dado um in-
centivo de recompensas e reconhecimento por suas criacdes
intelectuais. Ao se ter garantida a exclusividade e os benefi-
cios econdmicos associados ds suas criacdes, as pessoas sdo
encorajadas a investir tempo, esforco e recursos na inovacéo,
impulsionando assim o progresso tecnoldgico e o crescimen-
to econdmico de um pafs. Dessa forma, a propriedade inte-
lectual se estabelece como um incentivo a um tipo de inves-
timento de natureza espiritual, organizada e voltada para um
tipo de producédo especifica, a destinada a um mercado®.

Segundo a Convencéo que institui a Organizacédo Mundial
da Propriedade Intelectual (OMPI) — & qual o Brasil se filiou
em 1975 —, em seu artigo 2°, item VI, por propriedade in-
telectual entende-se abranger direitos relativos as obras lite-
rdrias, artisticas e cientificas; as interpretacées dos artistas
intérpretes e s execucdes dos artistas executantes, aos fono-
gramas e as emissées de radiofusdo; as invencdes em todos
os dominios da atividade humana; as descobertas cientificas;
aos desenhos e modelos industriais; &s marcas industriais,
comerciais e de servico, bem como as firmas comerciais e
denominacées comerciais; & protecdo contra a concorréncia
desleal; e todos os outros direitos inerentes & atividade inte-
lectual nos dominios industrial, cientifico, literdrio e artistico.

Atualmente, a maioria dos pafses possui legislacdo especifica
e diferenciada em relacdo & propriedade intelectual, que é
adicionalmente regulada no &mbito internacional por meio
de uma série de tratados, ratificados por diversos pafses, in-
cluindo o Brasil*®. No caso brasileiro, além das legislacdes
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infraconstitucionais referentes ao tema*’, a protecéo & pro-
priedade infelectual é conferida a partir do préprio texto
constitucional, elencada no rol de direitos fundamentais (ar-
tigo 5°, incisos XXVII, XXVIII e XXIX)®'.

No que tange & propriedade industrial, segmento da pro-
priedade intelectual que afeta mais diretamente os interesses
da indUstria de transformacédo e do comércio®?, foi a Lei n.
9.279/1996 (LPI) que deu eficdcia ao comando constitucio-
nal constante do inciso XXIX ao artigo 5°, o qual confere aos
autores de inventos industriais privilégio tempordrio para sua
utilizacdo, bem como protecdo as criacées industriais, & pro-
priedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desen-
volvimento tecnolégico e econémico do Pafs.

De acordo com Gama Cerqueira, pode-se definir proprieda-
de industrial como o conjunto de normas legais e principios
juridicos que protegem a atividade laboral no campo indus-
trial e seus resultados econémicos, de modo a abranger pro-
tecdo das criagdes intelectuais no dmbito industrial e toda a
matéria relativa & repressdo da concorréncia desleal, incluin-
do-se aqui os sinais distintivos pelos quais um agente econo-
mico se identifica no mercado (marcas, nome empresarial,
indicacées de origem de produtos, entre outros)®. Nessa li-
nha, a Convencao da Unido de Paris (CUP) — & qual o Brasil
aderiu na Revisdo de Estocolmo, em 1992 — define, em seu
artigo 1° (2), o objeto da propriedade industrial como sendo
as patentes de invencdo, os modelos de utilidade, os dese-
nhos ou modelos industriais, as marcas de servico, o nome

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

48Sa0o eles: a Convencéo de Berna, a Convencdo de Paris, o Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes, a Convencéo de Roma, o Acordo de Estrasburgo,
a Convencao da OMPI, o Acordo TRIPs, a UniGo para a Protecdo das Obtencoes Vegetais, a Convencao sobre a Diversidade Bioldgica e o Protocolo de Madri.
4 Lein. 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
computagéo), Lei n. 9.610/1998 (direitos autorais das demais criacées intelectuais artisticas) e Lei n. 11.484/2007 (Lei de Topografias).

%0 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 econémica. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. Séo Paulo:
Malheiros, 2005. p. 277.

ST Art. 5°. (...). XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagdo, publicacéo ou reproducéo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que
a lei fixar; XXVIII - sGo assegurados, nos termos da lei: a) a protecéo as participacées individuais em obras coletivas e & reproducéo da imagem e voz humanas,
inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalizacéo do aproveitamento econémico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores,
aos intérpretes e ds respectivas representacées sindicais e associativas; XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio tempordrio para sua
utilizacéo, bem como protecdo as criacées industriais, & propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pafs; (...)".

52BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 72.

53 CERQUEIRA, Joéo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v. 1. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. p. 72-73.
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comercial e as indicacoes de procedéncia ou denominagoes
de origem, bem como a repressdo da concorréncia desleal.

Assim, os direitos relativos & propriedade industrial caracte-
rizam-se como direitos privados patrimoniais®*, cujo objeto &
um bem imaterial ou incorpéreo, que, segundo Pontes de Mi-
randa, consistem na reproducédo de tais bens, com exclusdo
dos outros agentes econémicos daquele mercado®. Isto &, a
protecdo legal conferida & propriedade industrial traduz-se
em um privilégio de uso ou exploracdo daquele bem por seu
proprietdrio®.

Dessa forma, confere-se ao titular daquela propriedade in-
dustrial uma espécie de monopdlio do uso, seja de sua inven-
cdo, seja de seu signo comercial, que ndo se confunde com
o monopélio 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 merca-
do®. Ainda assim, como em todo tipo de propriedade, hé de
ser observada, no campo da propriedade intelectual — e,
consequentemente, da propriedade industrial —, a sua fun-
cGo social, cujo cumprimento implica comportamentos posi-
tivos por parte do proprietdrio, os quais devem ser pautados
pelo inferesse social e pelo desenvolvimento tecnolégico e
econdmico do Brasil.

2.4 - A Funcao Juridica das Marcas

Abarcados pelo guarda-chuva que é a propriedade indus-
trial, os sinais distintivos sdo essenciais em um contexto em-
presarial, utilizados pelos empresdrios para se identificarem
no mercado e individualizarem ndo apenas seus negdcios
em si, mas também seus produtos e servicos em relacédo a
seus diversos concorrentes®®. Essencial em uma economia
de mercado, a marca se revela como o sinal distintivo mais
relevante® para a diferenciacéo e a estratégia comercial de
uma empresa, conferindo um cardter 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, merca-
dorias comercializadas ou a servicos 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 buri-
lada pela Lei n. 9.279/96, a qual regula direitos e obriga-
¢oes relativos & propriedade industrial. Em seu artigo 122,
dispée a Lei serem suscetiveis de registro como marca os si-
nais distintivos visualmente perceptiveis, conferindo, a partir
do registro, um direito ao uso exclusivo ao seu titular em todo
o ferritério nacional (artigo 129), resguardando-o contra
utilizacées indevidas ou ndo autorizadas por terceiros, bem
como de reproducées e/ou imitacdes dos elementos daquela
marca (artigo 124, inc. XIX).

Podendo ter sua natureza classificada como de produto ou
servico, coletiva ou de certificac@o®, a principal fungéo da
marca, juridicamente protegida, é a sua funcdo distintiva,
sendo a distintividade requisito essencial para o registro de
uma marca, bem como para sua sobrevivéncia no merca-
do. Em outras palavras, é a capacidade distintiva da marca
que permite ao seu titular diferenciar seus produtos e servi-
cos dos demais — especialmente em um mercado cujos bens
ndo apresentam caracteristicas ou precos muito distintos®?
—, ao mesmo tempo que favorece a identificacéo por parte
dos consumidores em meio & concorréncia, que irdo associar
dquela marca uma certa qualidade ou experiéncia.

Tem-se, assim, que a identificacdo e a diferenciacéo séo atri-
butos inerentes & marca e fazem dela o principal ativo ima-
terial de uma empresa®® em uma economia de livre iniciativa
e concorréncia. Desse modo, a protecdo & funcéo distintiva
da marca atua como um mecanismo de minimizar chances
de confus@o ou associacdo entre diferentes titulares, asse-
gurando uma leal e justa concorréncia®, além de promover

5bid., p. 78.
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a regulacdo da comercializagdo no mercado, diferenciando
e identificando os multiplos produtos e servigos existentes®®.

Para além da funcéo distintiva, depreende-se da marca uma
funcéo informacional. Isto é, a marca, como sinal distintivo
que é, funciona como um veiculo de fransmisséo de informa-
cbes ao consumidor®®, na medida em que transmite ao pu-
blico as caracteristicas objetivas do produto ou servico mar-
cado, abrangendo seus aspectos técnicos ou funcionais?,
como, por exemplo, a origem ou procedéncia empresarial
e o modo de producdo. Mais ainda, tal sinal é capaz de for-
necer ao consumidor qualidades subjetivas relacionadas &
marca propriamente dita, a depender do quanto seu fitular
estd disposto a investir em acées publicitérias para construir
um valor agregado. Havendo essa disposicéo, efetiva-se a
funcdo publicitdria da marca, estritamente relacionada & sua
forca sugestiva®®, de modo a criar no consumidor uma co-
nex&o emocional que independe, muitas vezes, das caracte-
risticas objetivas do produto ou servico assinalado®”. Nesse
sentido, com uma reputag@o bem construida e com a deno-
tacdo de uma qualidade consistente, a marca tem o poder de
reduzir os custos de pesquisa dos consumidores — os “search

”70 _, pois poderdo associar suas experiéncias passadas

costs
as futuras e, assim, gastando menos tempo procurando para
obter a qualidade que desejam’!.

exemplo da forca sugestiva acima
mencionada a marca “Apple”, utilizada ao redor do mundo
para identificar computadores e dispositivos eletrénicos.

Como se percebe, o termo “Apple” — macd, em inglés —

Toma-se como

* Artigo o

em nada se relaciona com os produtos ofertados sob essa
marca, o 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.
Por meio das diversas acdes publicitdrias da marca e da
construcéo de um valor agregado a ela desde sua criacéo —
o chamado “goodwill”, resultado de anos de investimento e
compromisso com a continua qualidade —, a marca “Apple”
evoca uma associacGo a design, tecnologia e exceléncia
aos seus produtos e servicos. Em outras palavras, por meio
da referida marca, é reforcada a transmisséo informacional
sobre seus produtos, o que dd 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-o a
se posicionar como lider em seu segmento e facilitando a
conquista e permanéncia de clientela, constituindo uma ver-
dadeira vantagem concorrencial daquela empresa.

Isto posto, verifica-se que é a partir da capacidade informa-
cional da marca, junto & sua fungéo distintiva legalmente
protegida, que se previne a confusdo do publico consumidor
com marcas de terceiros quanto & origem daquele produto
ou servico, bem como que facam associacées 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
ndo sé é de grande valia as empresas titulares delas, por
todas as razdes acima expostas, mas também aos préprios
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consumidores. Estes ndo somente poderdo tomar decisdes
mais bem informadas ao escolherem consumir uma certa
marca, mas, ao terem a seguranca juridica da associacéo da
marca ao seu titular, possuem o poder de retaliacéo 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 sen-
do incentivadas a realizar uma manutencdo de um padréo
de qualidade dos seus produtos e servicos, incentivo esse as-
segurado, também, pela exclusividade no uso proporcionada
pelo registro da marca.

Isso porque o registro marcdrio concede uma forma juridi-
ca de proteger o seu titular de atos confusérios praticados
por terceiros eivados de md&-fé, garantindo tal exclusividade
de uso em todo o territério nacional. Ademais, obtendo tal
protecdo juridica, assegura-se ao seu fitular que todo o in-
vestimento feito para atribuir valor agregado & sua marca
serd recompensado pela correta identificacéo e associac@o
dos consumidores aos seus produtos e servicos. Consequen-
temente, segundo essa 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 néo houvesse qualquer protecéo aos sinais distintivos’*.

Dessa forma, ainda que possa parecer o contrdrio em um
primeiro momento, a concessdo de exclusividade na utili-
zacdo de uma marca estimula a concorréncia no mercado.
Conforme explica Nuno Pires de Carvalho, é a diferenciacéo,
assegurada pela marca, entre produtos e servicos concorren-
tes que faz com que as economias de livre mercado existam
e prosperem’. Ao se proteger as marcas, a possibilidade
das empresas de competirem no mercado ndo sé é preser-
vada, mas também 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 con-
ferida pelo registro da marca estimula a inovacéo, a indivi-
dualidade e, em Gltima andlise, promove uma concorréncia

justa e saudavel, incentivando a diversidade e a melhora con-
tinua da qualidade dos bens e servicos dispostos no merca-
do, como uma forma de cada titular preservar o valor e a
credibilidade de suas préprias marcas.

2.5 - A Repressao a Concorréncia Desleal

Para que seja configurada a concorréncia entre dois agen-
tes econdmicos, sdo trés as identidades necessdrias entre
eles, quais sejam, o tempo, o objeto e o mercado’”. Ou seja,
é necessdrio que (i) o fato ocorra no mesmo espaco tempo-
ral, (i) se dé& pela disputa do mesmo produto ou servico (ou
produtos e servicos similares) e (iii) que haja identidade de
segmento mercadolégico entre tais agentes’®. Isto posto, a
lealdade da concorréncia opera-se como um direito subjeti-
vo 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
obtencéo de um resultado econdmico advindo da conquis-
ta de clientela de modo legitimo”. Para além dos direitos
individuais de tais agentes competitivos, uma concorrén-
cia leal e justa é direito dos préprios consumidores, que
devem ter acesso a todas as informacées corretas sobre
aquele produto ou servico para tomar uma decisGo bem
informada e ndo sofrer manipulacées por praticas desleais
OU enganosas.

Inerente & protecdo juridica garantida s marcas, a represséo
& concorréncia desleal surge como uma forma de resguardar
o mercado contra essas praticas desonestas. A partir de uma
relacdo de complementariedade entre os institutos da mar-
ca e da repress@o & concorréncia desleal, um se revela ao
outro como fundamental para a consolidacéo de ambos®®
e, consequentemente, para a preservacdo de um mercado
sustentdvel e justo. Isso porque a concessdo do registro &
marca, garantindo ao seu fitular o uso exclusivo daquele si-
nal, determina uma barreira legal a todos aqueles que bus-
cam se aproveitar de todo o investimento feito na construgéo
daquela marca e de seu valor agregado, ao proibir qualquer
uso indevido e ndo autorizado por terceiros.
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Tanto a concorréncia leal quanto a desleal visam o mesmo
objetivo: prejudicar os concorrentes, de modo a retirar deles
a posicdo de mercado antes conquistada. Tal ato, por si s6,
ndo se mostra ilicito, visto que, diante da garantia de uma
liberdade de iniciativa e de concorréncia dada pelo ordena-
mento juridico brasileiro, h&, consequentemente, uma liber-
dade dada a cada agente de causar danos justos aos seus
concorrentes, que nada mais sGo do que parte intrinseca do
risco de se operar em uma economia de mercado®'. Segundo
José de Oliveira Ascenséo, a licitude da concorréncia implica
por definicdo a licitude da causacéo de prejuizos a outrem?®2.
O que difere uma da outra é justamente o meio emprega-
do para alcancar tal objetivo, identificando-se a deslealdade
competitiva a partir de uma andlise dos recursos utilizados
por aquele agente®. Isto é, a concorréncia serd considerada
leal quando os avancos competitivos daquele empresdrio se
originarem ou de estratégias por mérito préprio, ou da falta
delas em seus concorrentes, enquanto a concorréncia desle-
al ser¢ identificada quando tais avancos forem mero reflexo
de um aproveitamento indevido das vantagens competitivas
alheias®.

Conforme explica Arthur Zeger®, a classificacdo doutring-
ria das condutas que geram concorréncia desleal as divide
em trés grandes grupos, quais sejom, os atos que criam con-
fusdo, desvios de clientela e atos contrdrios & moralidade.
Quanto aos atos que criam confuséo, estes seriam prdticas
com o obijetivo de enganar ou confundir o consumidor acer-
ca da identidade ou origem daqueles produtos e servicos, o
que pode ser concretizado, por exemplo, com a imitacéo de
marcas ou do conjunto-imagem (trade dress) pelo qual um
agente apresenta seu produto e servico no mercado. J& os
atos que visam o desvio da clientela sdo aqueles que buscam
macular a reputacéo de outra empresa ou de seus produtos
e servicos com o objetivo de atrair para si os consumidores
da empresa prejudicada, como a disseminacéo de informa-
coes falsas ou enganosas sobre a empresa concorrente e os
bens que oferece no mercado. Por fim, os atos contrérios &
moralidade englobam praticas que violam principios éticos
bdsicos e normas de conduta aceitas em uma sociedade,
com o objetivo de obter uma vantagem competitiva por meio
de métodos considerados imorais, como a utilizagéo de su-
bornos visando a obtencéo de segredos comerciais de um
concorrente.
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Nesse sentido, a repressdo & concorréncia desleal, positivada
nos artigos 2°, inciso V, 195 e 209 da Lei de Propriedade
Industrial, assim como no artigo 4°, inciso VI, do Cédigo de
Defesa do Consumidor, consiste em um modo de proteger
os investimentos feitos pelo titular no desenvolvimento de sua
marca, tutelando, co mesmo tempo, o consumidor desatento.
Além da protecdo nacional, o instituto encontra guarida em
tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Con-
vencdo da UniGo de Paris para a Protecdo da Propriedade
Industrial (CUP) e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)&®,

Tem-se, assim, que o combate & concorréncia desleal cons-
titui um dos pilares fundamentais da propriedade industrial,
enquanto a prépria propriedade industrial constitui a mate-
rializacéo daquele instituto na legislacéo vigente®’, ao mes-
mo tempo que preserva a ordem econdmica e o mercado
consumidor. Ao garantir que as empresas concorram em fer-
mos equitativos, com base na eficiéncia e mérito préprios e
ndo em prdticas comerciais desleais, assegura-se ndo sé a
confianca do consumidor na legitimidade do mercado, mas
também se promove um ambiente propicio para inovacdo,
criatividade e aperfeicoamento de produtos e servicos, de
modo a estimular o desenvolvimento econdmico sustentavel
e a satde do mercado.

(A segunda parte deste artigo seré publicada na préxima edi-
GGo)
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