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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
fenébmeno, buscou-se destrinchar a duvida 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 econémica constitucional de
1988, passando por um estudo da concorréncia no dmbito
marcdrio, contexto no qual se insere a mencionada prdtica,
e finalizou-se com uma andlise acerca da interpretacdo dos
tribunais brasileiros em casos concretos. Assim, chegou-se d
conclusdo de que, no ordenamento juridico brasileiro, dada
a adocdo do principio da exaustdo nacional pelo legislador,
a importacéo paralela é prdtica ilicita quando feita sem o
consentimento, expresso ou tdcito, do titular da marca.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Importacédo
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 trademark owner.

Keywords: Industrial Property. Parallel Import.
Trademarks. Exhaustion Principle. Competition.
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3 ¢ A concorréncia no ambito marcario

No dmbito do direito de propriedade intelectual e da con-
corréncia, a marca representa um ponto de convergéncia
de inferesses 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 posigéo diferencia-
da. Contudo, a interface entre a protecéo das marcas e uma
concorréncia sauddvel se desdobra em diversos contextos,
cada um com suas peculiaridades e desafios.

O titular da marca (proprietdrio) possui um poder de dispo-
sicGo e controle sobre as oportunidades econémicas? decor-
rentes desse sinal distintivo, tendo, ainda, o poder de impedir
terceiros do seu uso e fruicdo, de modo a garantir a ele mes-
mo a exclusividade de tais prerrogativas. Apesar da protecéo
conferida & marca ndo ter o poder de obstar o exercicio da
concorréncia leal — néo tendo a capacidade de impedir que
concorrentes introduzam as suas préprias marcas, represen-
tando um produto ou servico alternativo®* —, ao exercer seu
poder de excluséo a ferceiros, esse agente econémico estd,
de certa forma, restringindo a concorréncia. Todavia, é jus-
tamente o direito conferido pela lei de realizar tais prdticas

restritivas que tem o cond@o de reduzir a incerteza associada
a investimentos® em um contexto globalizado, de constante
mudanca. Quer dizer, configura-se como uma legitima ex-
pectativa daquele titular de que todo o potencial de retor-
no esperado pelo investimento realizado lhe seja revertido,
e uma das formas de obter tais vantagens se dd através da
execucdo dos seus direitos de marca, de modo a impedir que
terceiros n@o autorizados se aproveitem dos ganhos financei-
ros proporcionados pelo uso dela®.

No entanto, fato é que o direito conferido ao fitular de um
sinal distintivo pode acabar sendo objeto de abuso por parte
desse, que, sob a justificativa de deter a exclusividade so-
bre aquele sinal, adota prdticas 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’, por meio
de um extravasamento da funcéo juridica e econdmica da
marca®, o que configura um ato ilicito” e pode gerar conse-
quéncias & liberdade de iniciativa e concorréncia.

Tendo isso em vista, a compreensdo da concorréncia no &m-
bito marcdrio torna-se ainda mais complexa quando s@o co-
locados em evidéncia os diversos contextos em que os sinais
distintivos sdo aplicados, podendo esses serem percebidos

! Esta é a segunda 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.
2 MELLO, Maria Tereza Leopardi. Propriedade Intelectual e Concorréncia. Revista Brasileira de Inovacdo, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, 2009. p. 372.

3 CARVALHO, Nuno Pires de. A Propriedade Intelectual como Fator de Diferenciacéo e o Papel Fundamental que Desempenha para Assegurar a Livre-Concor-
réncia. Revista dos Tribunais, S&o Paulo, v. 105, n. 968, 2016. p. 9. Disponivel em: [http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e divulgacao/
doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.968.11.PDF]. Acesso em: 01 ago. 2023.

*Isto é, outras empresas ainda podem competir naquele segmento mercadolégico, identificando seu préprio produto ou servico, contudo, sob marca diversa. Ao
contrério de impedir tal introducdo, o registro de uma marca, ao qualificar uma empresa perante o piblico consumidor, pode até mesmo ter o efeito de induzir os
seus concorrentes a buscar a sua prépria qualificagéo. Tendo como ponto de partida a sua prépria marca registrada, é que esses concorrentes podem basear-se
no mérito, qualidade, inovacdo e preco, dentre outros fatores, para destacar o seu negécio no mercado, sem a necessidade de se recorrer a préticas enganosas.
SMELLO, 2009, p. 376.

¢BRAGA, Samantha Bancroft Vianna. Abuso no Exercicio dos Direitos de Marca e Repercussdes na Ordem Concorrencial. 2015. Dissertacdo (Mestrado em
Propriedade Intelectual e Inovagao) — Academia de Propriedade Intelectual, Inovagéo e Desenvolvimento, Coordenacéo de Programas de Pés-Graduacéo e
Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, Rio de Janeiro, 2015. p. 16.

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

8BRAGA, 2015, p. 16.

? Determina o art. 187 do Cédigo Civil Brasileiro que serd 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.
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tanto como um instrumento de exclusdo quanto de fomento
& competicdo. Isso porque haverd cendrios em que a uténcia
coletiva de um mesmo sinal pode significar em um efeito pro-
competitivo, contribuindo para uma maior diversidade no
mercado. Contudo, esse efeito poderd ser adverso quando
tal uso nédo se dé na forma autorizada ou prevista pela lei,
podendo gerar conflitos relacionados aos direitos de proprie-
dade industrial e questionamentos sobre a gestdo de quali-
dade e reputacdo do sinal distintivo.

As indicacées geogrdficas, por exemplo, instituto que possui
diferentes caracteristicas da tutela marcéria'®, ao protege-
rem produtos origindrios de determinada localidade, ofere-
cem daqueles que |4 produzem um diferencial competitivo'!,
identificado sob um sinal distintivo. Isto &, permite-se a esses
produtores que utilizem, junto & sua marca individual, esse
sinal que identifica aquela regido'? para oferecer seus bens
e servicos. Todavia, sua implementacdo deve garantir que a
distingdo conferida pela indicacdo geogréfica néo se dé de
forma indevida, a ponto de confundir os consumidores ou
criar barreiras artificiais & entrada de novos participantes no
mercado.

Por sua vez, os contratos de franquia e de distribuicdo, cada
um a sua maneira, estabelecem condicdes comerciais para
a exploracdo de uma marca por terceiros autorizados. Nes-
ses casos, a marca funciona como um elo crucial entre (a)
a empresa matriz, titular daquele sinal distintivo, (b) os fran-
queados ou distribuidores, estabelecendo padrées de ope-
racdo, qualidade e imagem a serem preservados perante (c)
os destinatdrios, consumidores. Nesse sentido, a utilizagéo
adequada e controlada da marca mostra-se como essencial
para evitar conflitos, garantir a concorréncia leal (inclusive in-
tramarca) e preservar o valor dagquele bem imaterial perante
o pUblico consumidor.

Por outro lado, a prética da importacéo paralela revela a
tensdo entre a protecdo da propriedade industrial e a liber-
dade de comércio, uma vez que esta consiste na aquisicéo e
revenda de produtos auténticos advindos de um outro pafs
para o Brasil, por terceiros ndo autorizados pelo titular da
marca. Ao mesmo tempo em que tal prética pode potencial-
mente promover a concorréncia, especialmente intramarca, e
oferecer aos consumidores precos mais acessiveis daqueles
produtos importados, a importacéo paralela néo é livre de

consequéncias. Néo sé o titular da marca pode ter o va-
lor-percepcao reputacional da sua marca erodido perante o
publico consumidor, mas tal prética pode levar & diminuicdo
de controle da qualidade dos produtos, o que pode resultar
em uma perda inestimdvel ao seu negécio.

Como se v&, o dmbito dos sinais distintivos, dentre eles, do
direito marcdrio, envolve uma complexa rede de interesses,
os quais, a fim de equilibrar os principios da livre iniciativa
e concorréncia com a devida e necesséria protecdo a pro-
priedade industrial, devem ser harmonizados. Cumpre frisar
que, conforme explica Nuno Pires de Carvalho, a proprieda-
de intelectual e o direito da concorréncia séo especialidades
juridicas que operam em confluéncia, na medida em que a
primeira serve de esséncia & competicéo entre vendedores de
produtos e servicos, enquanto a segunda assegura a manu-
tenc@o dessa competicdo, reprimindo atos abusivos'. Dessa
forma, tem-se que a eficdcia na gestdo e protecéo das mar-
cas, e de sinais distintivos de uma maneira geral, assume um
papel de enorme relevéncia no desenvolvimento tecnolégico
e econémico do pais, desde que néo seja objeto de abusos
por parte de seus detentores, de modo a prejudicar a justa
concorréncia e a diversidade do mercado.

3.1 - Indicacao geografica'

A ideia de indicacdo geogrdfica (IG) surge a partir da per-
cepcdo de produtores e consumidores acerca de caracte-
risticas peculiares em determinados produtos ou servigos
provenientes de uma certa localidade'®, passando a servir,
assim, como um sinal distintivo para identificar a origem de
tal produto ou servico como sendo de um determinado ter-
ritério's. O uso desse sinal é de exclusividade daqueles que
ali produzem, exclusividade essa que pode decorrer tanto do
fato de as caracteristicas daquele local serem determinantes
para a qualidade do produto ou servico ali ofertado, ou por
aquela regi@o ser conhecida como um centro de producédo
daquele bem ou servico".

A LPI (Lei n® 9.279/96), sob influéncia das exigéncias estabe-
lecidas no Acordo TRIPS, bem como acorde & CUP, dedicou
o seu Titulo IV ao tema das Indicacdes Geogrdficas, género
do qual séo espécies as indicacées de procedéncia e as de-
nominacées de origem (artigo 176). De acordo com o artigo
177, é considerado como indicacé@o de procedéncia o nome

1OMELO, Renato Dolabella. Indicacdes Geogréficas e Infracdes Concorrenciais. Desenvolvimento Regional em Debate, Santa Cataring, v. 9, n. 2, 2019a. p. 26.
VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto et al. A Indicagdo Geogréfica como Instrumento para o Desenvolvimento de uma Regido: Caso Indicagdo de Procedéncia do
“Vales da uva Goethe” — SC. Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporéneo e Constituigéo, Sergipe, v. 3, n. 5, 2014. p. 408.

ZMELO, 20190, p. 26.
¥ CARVALHO, 2016, p. 11.

M E importante ressaltar que este estudo, embora mencione a indicacdo geogréfica 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.

SVIEIRA et al., 2014, p. 408.

1 MAIORKI, Giovane José; DALLABRIDA, Valdir Roque. A Indicacdo Geogréfica de Produtos: Um Estudo sobre sua Contribuicdo Econdmica no Desenvolvimen-
to Territorial. Revista Internacional de Desenvolvimento Local, Mato Grosso do Sul, v. 16, n. 1, 2015. p. 15.

”MELO, 2019q, p. 25.
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geogrdfico de pais, cidade, regido ou localidade de seu ter-
ritério, que se tenha tornado conhecido como centro de ex-
trac@o, producdo ou fabricacéo de determinado produto ou
de prestacdo de determinado servico. Por sua vez, define o
artigo 178 a denominagéo de origem como sendo o nome
geogrdfico de pafs, cidade, regido ou localidade de seu ter-
ritério, que designe produto ou servico cujas qualidades ou
caracteristicas se devam exclusiva e essencialmente ao meio
geogrdfico, incluidos fatores naturais e humanos.

Ainda que a indicacéo geogrdfica — assim como as mar-
cas — possua a funcdo de indicar a origem de um produ-
to ou servico, ao contrdrio do instituto marcdrio, 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 servico, de acor-
do com o meio geogrdfico de origem, e ndo pela empresa
que os produziu'. Além disso, a exemplo do que ocorre com
as marcas, tal instituto é dotado de uma funcéo informacio-
nal, haja visto a capacidade da |G de transmitir informagoes
acerca de sua procedéncia e qualidade, reduzindo os custos
de transacdo para a tomada de decisGo do consumidor?.
Observa-se, ainda, que, a partir de uma vinculagéo entre
a regido e sua identificacdo com a producéo local, promo-
ve-se a reputacdo associada aquela indicagéo geogréfica?,
fomentando um senso de prestigio e singularidade para os
produtos e servicos dela originados, atribuindo-lhes um valor
agregado em face dos demais concorrentes.

* Artigo

A titularidade da IG possui natureza coletiva, tratando-se
de res communis?? a todos que ali passem a se estabelecer
e produzir, ou fornecer servicos, em conformidade com as
especificacées e padrées estabelecidos para aquela regido.
Destarte, dispondo o artigo 182 da LPI que o uso da indi-
cagdo geogrdfica é restrito aos produtores e prestadores de
servico estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em rela-
¢éo as denominacdes 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 di-
reito de seu uso®. J& para aquele que antes ndo exercia sua
atividade econdmica naquele local e assim passa a fazer, se
observados os requisitos necessdrios, nasce para ele esse
mesmo direito de uso. Isso porque a indicacdo geogrdfica
estd intrinsecamente ligada & zona territorial delimitada e &
comunidade de produtores ou prestadores de servico que
ali operam, sendo a verdadeira vantagem concorrencial dos
agentes econdmicos ali localizados. E por essa razéo, inclusi-
ve, que, aos legitimos titulares da indicacdo geogrdfica, néo
¢ dado o direito de dispor sobre tal sinal distintivo, ndo sendo
permitida a cessdo ou licenciamento do direito de uso a ter-
ceiros?* que ndo facam jus as condicdes e critérios estabe-
lecidos para tanto, preservando, assim, a reputacdo da IG.
Permitir o contrdrio seria incentivar o uso de falsa indicacéo
geogréfica?®, desvirtuando o seu principal objetivo de atribuir
confiabilidade diante do consumidor?é, que espera que um
produto ou servico com uma indicagéo geogrdfica atenda a
padrées especificos de qualidade e origem.

'®MELO, Renato Dolabella. Indicagées Geogréficas e o Direito da Regulacéo e da Concorréncia: Atualizado de acordo com a IN 95/18 do INPI. Rio de Janeiro:

Lumen Juris, 2019b. p. 17.

P LOCATELLI, Liliana. Indicacées Geogrdficas: a Protecdo Juridica sob a Perspectiva do Desenvolvimento Econémico. Curitiba: Jurug, 2007. p. 231.

0 MELO, 2019b, p. 22-23.
2 1bid., p. 23.

22 STRASBURG JUNIOR, Carlos Edson. Da Importancia das Indicacées Geogréficas no Atual Contexto da Empresa Agréria. 2013. Dissertacdo (Mestrado em
Direito Civil) — Faculdade de Direito, Universidade de Séo Paulo, Sdo Paulo, 2013. p. 49.
23 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado: Parte Especial. Atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Frées. Tomo XVII. Sao

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 308.
24 STRASBURG JUNIOR, 2013, p. 82.

2Em seus artigos 192 a 194, a Lei de Propriedade Industrial definiu como crime contra a titularidade de indicagées geogréficas as seguintes prdticas: (i) fabricar,
importar, exportar, vender, expor ou oferecer & venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicacdo geogréfica; (i) usar, em produto, recipiente,
invélucro, cinta, rétulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgacéo ou propaganda, termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “género”, “sis-
tema”, “semelhante”, “sucedé@neo”, “idéntico”, ou equivalente, ndo ressalvando a verdadeira procedéncia do produto; e (i) usar marca, nome comercial, titulo
de estabelecimento, insignia, expressdo ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedéncia que néo a verdadeira, ou vender ou expor a
venda produto com esses sinais. Ainda, no artigo 124, incisos IX e X, da Lei 9.279/96 foi proibido o registro como marca (i) a indicagéo geogrdfica, sua imitagdo
suscetivel de causar confus@o ou sinal que possa falsamente induzir indicacdo geogréfica, bem como (i) o sinal que induza a falsa indicacdo quanto & origem,
procedéncia, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servico a que a marca se destina.

2 MIRANDA, 2013. p. 304.

Solida experiéncia em Propriedade Intelectual.
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E interessante notar a aplicagéo prética no que tange a pre-
ocupacdo da manutencéo da qualidade das caracteristicas
que fundamentam a protecéo concedida & indicacdo geo-
gréfica. Em caso julgado pelo Tribunal de Justica do Estado
de Séo Paulo?, discutiu-se acerca do corte e embalagem do
presunto proveniente da regido italiana San Daniele del Friuli,
protegido por denominacdo de origem, por uma empresa
brasileira ndo autorizada, além dos limites geogréficos per-
mitidos (isto &, fora da mencionada regido). Ainda que os
presuntos importados por tal empresa fossem auténticos e o
corte e a embalagem feitos por ela atendessem &s normas
da Anvisa, porque hé regras especificas para o fatiamento
e novo acondicionamento do produto, entendeu-se pela ne-
cessidade de monitoramento desse processo por um produ-
tor credenciado para evitar a depreciacdo das caracteristicas
essenciais do presunto. Com tal deciséo, preservou-se a qua-
lidade e a reputacéo associada & indicacdo geogréfica, 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 indicacé@o geogrdfica sem
observar as condicées necessdrias para tanto significaria atri-
buir-lhe uma vantagem concorrencial indevida, o que resulta-
ria em uma competic@o injusta no mercado.

Desse modo, fica evidente que o ordenamento juridico brasi-
leiro reconhece e protege de maneira expressiva o papel da
indicagdo geogrdfica como um instrumento vital para res-
guardar a identidade, a reputacéo e a qualidade dos produ-
tos e servicos de uma regi@o. Mais do que uma ferramenta de
diminuicéo da assimetria da informacéo e de diferenciacéo?,
tal sinal configura-se como uma ferramenta de valorizacéo e
promocdo das riquezas culturais e naturais de uma determi-
nada localidade, de modo a identificar um saber-fazer coleti-
vamente desenvolvido?. A protecdo conferida a esse instituto
demonstra que o uso indevido de uma indicacdo geogréfica
ndo é apenas um ato de desrespeito aos direitos dos produ-
tores e prestadores de servicos locais, mas também atinge
a coletividade como um todo, prejudicando outros agentes
do mercado e, igualmente, os consumidores, que podem ser
enganados quanto & origem e & qualidade dos produtos ou
servicos que adquirem.

3.2 - Contrato de Distribuicao
e de Franquia®

Ao titular da marca, garante-se o poder de escolha de como
este explorard as oportunidades econémicas advindas do seu
signo distintivo e daquele produto ou servico marcado. Nesse
sentido, conforme dispde o artigo 130, incisos | e Il, da LPI,
a ele 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 hipétese, o fitular da marca transfere a terceiro os
seus direitos sobre tal bem imaterial (direitos subjetivos stricto
sensu de natureza proprietdria se for registro; ou legftima ex-
pectativa se for pedido), enquanto na segunda, o titular retém
seus direitos sobre a marca (proprietdrio), autorizando um
terceiro a utiliza-la (posse)®’. Dando-se enfoque & segunda
hipétese, destacam-se duas ferramentas que, em um mundo
tomado pelo fendmeno da globalizacdo, ddo aquele agente
econdmico a faculdade de expandir o crescimento econémi-
co de sua marca, licenciando-a a terceiros, sob determina-
das condicdes, a fim de escoar sua producdo, quais sejam,
os contratos empresariais de distribuicdo e de franquia. Por
meio desses institutos, o fitular da marca tem a possibilidade
de solidificar sua presenca no mercado, ndo apenas regional,
mas global, ampliando seu alcance ante o publico consu-
midor de maneira estratégica e garantindo uma eficiente e
controlada rede de distribuicéo.

Tais contratos encontram sua utilidade para aquele agente
econdmico que, seja por ndo conhecer as particularidades do
mercado que atuard, seja por ndo querer suportar os custos
com a distribuicdo de seus produtos, adota o sistema de ven-
das indiretas. Isto é, em vez dele mesmo colocar diretamente
a sua mercadoria junto ao consumidor, esse agente busca
a parceria com outros empresdrios, para que esses assim o
facam?®2. Desse modo, os contratos de distribuicdo e de fran-
quia constituem acordos chamados “verticais”, cuja funcéo
econdmica baseia-se ou no escoamento da producdo ou
no fornecimento de bens e servicos, sendo celebrados entre
agentes econdmicos situados em fases distintas da cadeia de
producdo, que tem seu inicio na extracdo de matéria-prima
indo até o consumidor final*®. N&o obstante, a “terceirizacéo”

2 BRASIL. Tribunal de Justica de Sao Paulo, Apelacdo Civel n°® 1087543-93.2015.8.26.0100, Recorrente: Alfood Importacéo, IndUstria e Comércio Ltda, Ape-
lado: Consorzio Del Prosciutto Di San Daniele, 1% Cémara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Hamid Bdine, Julgado em: 10.08.2016, Didrio de Justica

Eletrdnico, Séo Paulo, SP, 31.08.2016.

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

2023.

22 PERALTA, Patricia Pereira. O Uso da Indicacdo Geogrdfica na Protecdo e na Apropriagdo do Patriménio Cultural Agroalimentar — Os Casos de Goiabeiras,
Serro e Canastra. Revista Arqueologia Piblica, 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.

300 presente estudo também ndo pretende exaurir esse tema, cuja andlise importa a discussdo na medida em que 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.

STADIERS, Cléudia Marins. As Importacées Paralelas & 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.

32FORGIONI, Paula A. Contrato de Distribuicéo. Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005b. p. 44-45.

Sbid., p. 51.
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produtiva ou de intermediacdo permite a diluicdo dos riscos
empresariais, possibilita a ampliacdo da atuacéo com menor
grau de investimento préprio, bem como introduz receita dis-
tinta da atuacdo direta.

Nesses acordos, as estipulacdes contratuais neles comumen-
te inseridas, dd-se o nome de restricdes verticais. Exemplos
de tais restricdes seriam a cldusula de exclusividade, a divisdo
territorial de mercado, vendas casadas e o controle sobre
precos de revenda, por meio 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 en-
tre as partes: de um lado, a doutrina cita como exemplo o
aumento de vendas na cadeia produtiva como um todo e a
neutralizacdo da concorréncia interna; de outro, o interesse
do fornecedor em aumentar suas vendas globais em contra-
posicdo ao inferesse do distribuidor de aumentar suas vendas
individuais, além do aumento de lucro do fornecedor poder
levar & reducéo dos lucros do distribuidor®.

Isto posto, por meio de um contrato de distribuicdo pro-
priamente dito, conforme define Paula Forgioni, um agente
econdmico (fornecedor) obriga-se ao fornecimento de cer-
tos bens ou servicos a outro agente econdémico (distribuidor),
para fins de revenda, que, por sua vez, obriga-se & satisfacédo
das exigéncias do sistema de distribuicao do qual participa,
tendo como margem de lucro a diferenca entre o preco de
aquisicéo e de revenda®. Apesar de a fungdo econdémica
dos dois institutos em muito se assemelharem, o contrato
de franquia envolve diferentes obrigacées acordadas entre
as partes, podendo ser considerado mais abrangente, dado
que, para além do licenciamento da marca e fornecimento de
produtos ou servicos, geralmente envolve, dentre outras coi-
sas, transferéncia do know-how (saber-fazer comercial)®” da
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franqueadora para a franqueada. Ou seja, o objeto do con-
trato de franquia é eminentemente composto por obrigacées
de fazer, ndo-fazer e de dar, o que nem sempre ocorre com
os contratos de distribuicdo. Nessa linha, segundo o artigo
1° da Lei n® 13.966/2019, o sistema de franquia empresa-
rial 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 producéo ou distribuicdo exclusiva ou néo ex-
clusiva de produtos ou servicos e, também, ao direito de uso
de métodos e sistemas de implantacéo e administracdo de
negdcio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo
franqueador, mediante royalties.

Os dois institutos s@o 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 con-
correntes no mercado, diminuindo a necessidade de grandes
investimentos iniciais e barreiras & entrada tipicas & experién-
cia pretérita (assimetria informacional). Isso ocorre principal-
mente pelo fato de tais agentes, ao serem licenciados a usar
uma determinada marca j& consolidada no mercado, bem
como a comercializar um bem que {4 foi testado e aprovado
pelo pUblico®, poderem se beneficiar da reputacéo adqui-
rida perante o pUblico consumidor sobre aquele bem mar-
cado e construir seus negécios a partir dela, permitindo-se,
assim, um alcance mais fécil e répido & clientela. Destaca-
se, também, que os contratos de distribuicdo e de franquia
podem resultar em um aumento da qualidade dos produtos
e servicos ofertados, porquanto espera-se que os diferentes
empresdrios contratados ndo poupem esforcos para captar o
méximo de clientela que conseguirem, o que pode resultar,
inclusive, em mais opcdes e melhores precos aos consumido-
res®. J& ao titular da marca, o principal beneficio auferido se
dd pela possibilidade de expanséo dos produtos e servicos

%1bid., p. 50.

35 KLEINDIENST, Ana Cristina Von Gusseck; SAITO, Leandro; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A Autonomia Interna e as Relacdes Externas nos Contratos Em-
presariais: as Restricdes Verticais, o Direito Antitruste e a Importacédo Paralela de Marcas. Revista da Escola da Magistratura Regional Federal da 2° Regido, Rio

de Janeiro, EMARF, TRF 29 Regido, v. 19, n. 1, 2013. p. 34.
3 FORGIONI, 2005b, p. 116.

S RIBEIRO, Maria de Fatima. O Contrato de Franquia (Franchising). Revista Direito e Justica, Porto, v. 19, n. 1, 2005. p. 85.

#RIBEIRO, 2005, p. 80.
®1bid., p. 80.
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distinguidos pela sua marca e acesso a lugares e publicos
antes ndo alcancados, de forma controlada — j& que os dis-
tribuidores e franquiados s@o pré-selecionados — e sem ter
que arcar com todos os custos e riscos associados a uma
expansdo orgdnica, isto é, promovida somente pelos recursos
internos e estratégias préprias daquele agente.

Importa dizer, ainda, que tais contratos, para produzir efeitos
perante terceiros, devem ser averbados no INPI, conforme
prevé o artigo 140 da LPl. Contudo, é necessdrio observar
que, segundo a Teoria dos Nucleos de Interesse do direito
obrigacional, entende-se que as partes de um contrato néo
sGo as Unicas cujos interesses juridicos sdo afetados por tais
acordos, devendo haver, assim, uma preocupacdo com os
ndo-contratantes®. Nesse sentido, a discussGo quanto a efi-
cdcia externa daquela relacdo contratual, mais especifica-
mente em relacdo aos efeitos que cldusulas restritivas inse-
ridas em contratos integrantes de uma rede de distribuicdo
assumem perante terceiros?, torna-se de grande relevancia
para o debate, tanto doutrindrio como jurisprudencial, acer-
ca da licitude (ou ilicitude) da prética da importacéo parale-
la, sob a ética do direito marcario brasileiro.

3.3 - A pratica da importacao paralela

A globalizacéo da economia abriu novas portas para o co-
mércio internacional, com diversos produtos de diferentes
partes do mundo sendo oferecidos ao publico consumidor.
Essa expanséo, contudo, trouxe consigo uma série de desa-
fios juridicos e econdmicos. Dentre eles, a pratica da impor-
tacdo paralela se tornou objeto de discussdes em diversos
dmbitos do meio juridico diante da falta de expressa previséo
legal acerca da sua legalidade, assim como da tenséo que se
coloca em evidéncia entre os direitos adquiridos sobre uma
marca e o principio da livre concorréncia.

Conforme define Cléudia Marins Adiers, a importagdo pa-
ralela, comumente chamada pela doutrina internacional de
gray market ou gray goods®?, refere-se ao fenébmeno por

meio do qual produtos auténticos, ostentando uma marca
devidamente registrada, fabricados ou comercializados em
um determinado pais pelo titular da marca, ou seus licencia-
dos, sdo importados por terceiros sem o consentimento do
titular do marca no mercado local*®. Observa-se, assim, que
néo se trata de produtos portando marcas contrafeitas, ndo
havendo que se falar em contrafacdo, mas sim de produ-
tos legitimos, inseridos e vendidos no mercado externo pelo
préprio 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 adentrar nos pormenores de tal fenédmeno, cumpre
resgatar o contexto legal e as nuances da protegéo conferi-
da & marca que cumpriu com todos os 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**, por meio do qual, nos termos do artigo
129 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 pelo integridade material ou reputacéo de
seu bem, segundo o inciso Ill do artigo 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 & unicidade, consisténcia e reputacdo de
seu bem imaterial, evitando-se a diluicdo da marca e, conse-
quentemente, a diminui¢éo de seu poder de venda®.

Contudo, o direito de exclusividade ndo é um direito ilimita-
do, oponivel em qualquer situacdo, tendo o legislador se pre-
ocupado em exemplificar, no artigo 132 da LPI, hipéteses em
que o fitular da marca ndo poderd se valer do seu direito de
exclusividade, estabelecendo no texto legal o chamado “justo
uso™’, ou seja, prdticas licitas e ndo infringentes & marca re-
gistrada. Ao presente estudo, importa a limitacdo prevista no
inciso Ill do referido dispositivo, que dispde néo ser possivel
ao titular de uma marca impedir a livre circulag@o do produto
colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu

“OKLEINDIENST et al., 2013, p. 18-19.
“TKLEINDIENST et al., 2013, p. 49.
“2Em traducéo livre, mercado cinza ou produtos cinzas.

3 ADIERS, 2002, p. 86.

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

45 Tal sistema diz respeito & 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 néo é adquirido simplesmente pelo seu uso, como ocorre no sistema declarativo, mas sim pelo registro da marca junto ao INPI, com a excecéo
do chamado direito de precedéncia ao registro. Esse direito protege aquele que, mesmo sem ter formalizado o registro da marca perante o INPI, comprovada-
mente a usava de boa-fé, hd pelo menos seis meses, no mercado brasileiro, antes de outro requerente ter iniciado o processo de registro para marca idéntica ou
semelhante, para identificar servico idéntico, semelhante ou afim (artigo 129, §1°, da Lei n® 9.279/96). Outra excecdo & 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 (artigo 126). Por
fim, pode-se dizer que a marca de alto renome é uma espécie de excecdo qualificada a esse principio, & 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 (artigo 125).

4 BASSO, Maristela. A Importacéo Paralela e o Principio da Exaustdo. 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.

“1bid., p. 176.
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consentimento, ressalvado o disposto nos pardgrafos 3° e 4°
do artigo 68%.

3.3.1 - 0 principio da exaustao dos direitos
marcarios

No é&mbito marcério, o principio da exaustdo ou esgotamen-
to de direitos é um principio juridico que limita o controle
do titular de uma marca registrada sobre a revenda e dis-
tribuicdo de produtos auténticos, apds a primeira venda au-
torizada desses produtos, sendo de especial relevancia na
disciplina do fenémeno da importacéo paralela. Conhecido
também como a doutrina da primeira venda — “first sale
doctrine” —, tal principio restringe ao titular da marca o exer-
cicio do seu direito de exclusividade apenas no primeiro ato
de comercializacéo do produto ao qual aquela marca estd
associada*?, desde que tenha sido feito por si préprio ou por
quem tenha seu consentimento®®, ndo podendo ele impedir a
comercializacé@o subsequente daquele produto por terceiros,
i@ que se enfende que houve a sua devida remuneracdo a
partir da primeira venda. Isto posto, na abstencéo do Acordo
TRIPS no que se refere & regulacdo do tema da exaustéo dos
direitos de propriedade intelectual®', conferiu-se a cada Esta-
do-membro a liberdade para decidir internamente a abran-
géncia territorial que tal principio alcancaria, podendo ser de
ordem internacional, regional ou nacional.

A exaustdo internacional dos direitos impdée que, a partir da
primeira venda pelo titular da marca, ou por terceiro por ele
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autorizado, em qualquer pafs que seja, a ele ndo é mais per-
mitido impedir as vendas subsequentes daquele produto a
qualquer outro pafs, sendo a circulagdo daquele bem livre ao
redor do mundo. Nesse caso, tendo em vista ser o consenti-
mento do titular da marca necessdrio somente no momento
da primeira venda daquele produto em qualquer pafs, tem-se
que as importacées paralelas, adotando-se a exaustdo inter-
nacional, sdo necessariamente licitas.

J& a exaustdo regional ocorre em blocos de paises, atingindo
os atos apds a primeira comercializacdo quando essa tiver
sido realizada no mercado de qualquer um dos paises inte-
grantes a fal bloco, sendo a circulacdo daquele produto livre
entre paises intfracomunitdrios. Ou seja, as importacdes pa-
ralelas feitas entre paises daquele mesmo mercado regional
comum séo 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 serd, entdo, ilicita®?.

Por Gltimo, a exaustdo nacional circunscreve a perda do con-
trole do alienante do produto quanto o pais®® em que hou-
ve o ato comercial. Quer dizer, sendo o produto colocado
pelo titular da marca, ou por alguém com seu consentimento,
dentro do mercado interno daquele pafs, o “vendedor” nao
mais poderd impedir as vendas subsequentes ou a circulacéo
daquele produto dentro desse territério nacional. Contudo,
seria permitido ao mesmo impedir a importacdo daquele
produto que ndo seja por si autorizada®. Isto é, para um
agente econémico brasileiro, estranho ao titular da marca ou

48 Tais excecdes do artigo 68 se referem a hipéteses que tratam do instituto das patentes, que ndo é objeto do presente estudo, delimitado ao instituto das
marcas.

“?FEKETE, 1999, p. 157.

S0BASSO, 2009, p. 177.

ST“Art. 6°. Para os propésitos de solucdo de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuizo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo serd utilizado
para fratar da questdo da exaustdo dos direitos de propriedade intelectual.”.

2 Exemplificando, quando o titular da marca do pafs A, integrante do bloco econémico X — que adota a ordem regional para o principio da exaustdo dos
direitos marcdrios — faz a primeira venda do seu produto Y em seu pais A, as operacdes de exportacdes e importacées subsequentes de Y ndo precisardo do
consentimento desse titular, desde que feitas entre paises integrantes do bloco X. Entéo, se o importador paralelo for do pais B, também integrante do bloco X,
esse ndo terd 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, hipétese na qual a importacdo poderd ser obstada pelo titular da marca.

53BASSO, 2009, p. 179.

% BASSO, 2009, p. 179.
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a rede oficial de distribuicdo daquela marca naquele pafs,
para comprar no exterior e importar para o Brasil, faz-se ne-
cessdrio o consentimento do titular®.

A partir da leitura do artigo 132, Ill, da LPI, h4 quem com-
preenda que o legislador infraconstitucional adotou a exaus-
tdo nacional dos direitos referentes & marca, ao estabelecer
que é defeso ao titular da marca — contanto ele mesmo ou
alguém com seu consentimento tenha colocado o produto
no mercado interno (nacional) — impedir a comercializacéo
desse produto no territério brasileiro. Quer dizer, ocorrendo
a primeira comercializac@o no Brasil, exauriu-se o direito do
titular, mas, ocorrendo em outro pais, ndo ocorrerd a exaus-
tdo%¢. 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 néo foi
intfroduzido no mercado interno brasileiro da mesma forma,
entdo o direito do titular da marca néo estaria exaurido no
Brasil, podendo ele impedir a importacéo paralela®.

Dessa forma, conforme explica Denis Barbosa, tem-se que
mesmo o bem adquirido no exterior do préprio titular terd sua
importacdo vedada pela aplicacdo da marca nacional, o que
significa dizer que bem de mesma, exata qualidade e origem,
mas ostentando signo constante de registro brasileiro, impor-
tado sem autorizacdo, viola marca®®. Nesse mesmo sentido,
Cldudia Adiers defende que a introducéo de produtos pelo
titular da marca no mercado estrangeiro ndo tem qualquer
influéncia sobre os direitos que ele detém no territério nacio-
nal, por ser a protecdo & marca exclusivamente regida pela
legislacdo daquele pais que se conferiu o direito marcdario®.
Portanto, na linha doutrindria da exaustdo nacional, uma vez
colocado o produto pelo titular da marca no Brasil, ocorren-
do, assim, o esgotamento de seu direito industrial, tal direito
ndo para de existir, deixando apenas de abranger as unida-
des 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 rela-
¢6o aqueles que ainda néo o foram®.

3.3.2 - A eficacia externa da clausula contratual
de exclusividade territorial®’

Conforme antes explicado, titulares de marcas que atendem
a mercados internacionais frequentemente recorrem a con-
tratos de distribuicdo como estratégia para introduzir seus
produtos em geografias cujas particularidades desconhecem.
No escopo desse contrato, é possivel restringir a liberdade
de atuacdo das partes contratantes a partir de duas préti-
cas contratuais distintas, quais sejam, (a) a reclusdo do dis-
tribuidor e (b) a exclusividade da sua atuacdo. Ao passo que
(a) restringe contratualmente a atuacdo daquele distribuidor
apenas aos limites do seu territério, de modo a néo o permitir
atuar para além daquela drea, (b) lhe 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 discuss@o se a referida cldu-
sula de exclusividade teria o condéo de obrigar terceiros (res
inter alios acta) nao vinculados contratualmente a néo atuar
naquela drea tida como exclusiva, servindo de municéo para
coibir a pratica da importacdo paralela ou até mesmo a co-
mercializacéo paralela®.

Com a constitucionalizacdo do Direito Privado e o advento
do Cédigo Civil de 2002 (“CC"), o exercicio da liberdade
de contratacéo viu-se limitado & funcéo social do contrato
(artigo 421 do CC). Tal limitacdo implicou uma restricdo
ao alcance e poder da autonomia privada, em 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 sejom essenciais para o
exercicio da livre iniciativa empresarial, fato é que podem ge-
rar externalidades, ou seja, impactos, positivos ou negativos,

*SFEKETE, 1999, p. 160.
* ADIERS, 2002, p. 101.

5 Em sentido contrdrio entende Paula Forgioni, que defende que, tendo o titular da marca colocado em circulacéo 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 autorizacéo a que se refere o art. 132, ll, da Lei
n® 9.279/96. FORGIONI, Paula. A. Importagdes 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.

58 BARBOSA, Denis Borges. Da Tecnologia & Cultura: Ensaios e Estudos de Propriedade Intelectual. p. 145. Disponivel em: [https://www.dbba.com.br/wp-con-
tent/uploads/tecnologia_a_cultura.pdf]. Acesso em: 21 ago. 2023.

5? ADIERS, 2002, p. 96-97.

CPORANGABA, Luis Henrique. Breve Estudo Acerca do Principio da Exaust@o e dos Direitos Residuais Sobre a Marca. Revista da Associacéo Brasileira da Pro-
priedade Intelectual, Rio de Janeiro, n. 122, 2013. p. 68.

! Apesar de ndo ser o objefo do presente estudo a andlise da prdtica da importacéo paralela sob a ética contratual, ou mesmo concorrencial (antitruste), a
problemdtica acerca da cldusula de exclusividade territorial lhe é praticamente inerente, jd que por vezes enseja no cendrio em que distribuidores exclusivos de
certo produto utilizam-se do Poder Judicidrio para buscar a protecéo de seu direito de exclusividade, garantido contratualmente. Desse modo, convém expor
reflexdes sobre o assunto, sem pretender exaurir o tema.

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

¢3FORGIONI, 2005b, p. 61.

% Para os fins do presente estudo, enquanto a importacéo paralela ocorre quando um produto é importado de um pafs para o outro sem o consentimento do
titular da marca no mercado local, a comercializagéo paralela refere-se & revenda de produtos dentro do mesmo mercado, mas fora dos canais de distribuigao
autorizados.

65 AZOIA, Viviane Tafs; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. A Funcéo Social dos Contratos e as Externalidades: Uma Andlise Econdmica. 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.
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sobre o bem-estar de terceiros que néo participaram daque-
la relagdo contratual®. Conforme explica Nicholas Mankiw,
se presentes as externalidades, o inferesse da sociedade em
um resultado de mercado acaba por extrapolar o bem-estar
dos contratantes, de modo a atingir o bem-estar de tercei-
ros direta ou indiretamente afetados®”. Tem-se, assim, que a
funcéo social atua como um limite & acéo individual em face
de direitos e inferesses de terceiros, tfendo em vista serem os
contratos fatos sociais, dotados do fenémeno da transindivi-
dualidade, podendo afetar quem deles nGo tomou parte®®.

Nesse contexto, em contratos de distribuicdo, compreenden-
do a cléusula de exclusividade como o direito do distribuidor
ser o Unico a comercializar o produto distribuido em determi-
nada drea ou em relagdo a determinados consumidores®?, é
garantindo a esse agente, assim, uma espécie de “monopé-
lio” de atuacdo referente ao produto distribuido™. Uma vez
averbado tal contrato perante o INPI e, portanto, produzindo
efeitos perante terceiros, discute-se acerca do seu poder de
impactar em outros nicleos de inferesse diversos daqueles
contratantes, de modo a impedir a importagéo e comerciali-
zacdo por terceiros de produtos apostos por essa marca na-
quela érea de atuacao’".

No que se refere & importacéo paralela, partindo-se da dou-
trina que entende ser a autorizacdo a que se refere o inciso Il
do artigo 132, da LPI, o simples ato de alienacdo ocorrido no
exterior pelo fitular da marca’? — isto é, que o Brasil adota o
principio da exaustéo em ordem internacional —, percebe-se
que a eficdcia externa da cldusula de distribuicdo exclusiva
fica certamente comprometida’®. Ora, impondo a lei que ao
titular da marca n&o é permitido impedir a comercializagéo
de produto que foi por si colocado no mercado — e, sob

e Artigo

essa Stica doutrindria, inclui-se em “mercado” o mercado ex-
terior — ndo pode um contrato entre fornecedor e distribui-
dor, regido pela autonomia privada, ir em sentido contrério a
previsdo legislativa de natureza cogente. Isso, porque, nesse
cendrio, o fornecedor néo detém poder legal para garantir a
outrem a exclusividade de importacé@o perante terceiros néo
contratantes — a nédo ser em relacdo aos demais integrantes
de sua rede de distribuicdo —, j¢ que nem mesmo esse be-
neficio lhe 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 légica de que o
contrato de distribuicdo exclusiva, no territério brasileiro, é
limitado em seu poder de restringir a circulacdo de produtos
apenas no que se refere & primeira venda autorizada no pas.
E importante ficar claro, todavia, que tal restricdio ndo decor-
re de o simples fato de tal contrato estar averbado perante
o INPI, mas sim porque a prépria lei garante esse controle.

No que concerne & comercializacéo paralela, seja na exaus-
tdo internacional, seja na nacional’, a cléusula de exclusivi-
dade territorial néo consegue impedir que terceiros néo con-
tratantes comercializem aquele produto, ainda que constante
de contrato averbado perante o INPI, tendo efeito apenas
perante os demais integrantes daquela cadeia de distribui-
cGo. Isso decorre da exegese do préprio artigo 132, inc. lll,
da LPI, jG que é permitida a livre circulagcdo de produto lici-
tamente colocado no mercado, nos termos de tal dispositivo,
exaurindo-se a partir de entdo os direitos marcdrios. Sendo
assim, atribuir a um contrato de distribuicdo exclusiva o con-
déo de impedir, por si s, a comercializacdo daquele produ-
to realizada por terceiros, seria certamente atribuir maiores

¢ AZOIA, 2023, p. 8.

¢ MANKIW, Nicholas Gregory. Introducdo & Economia. 5. ed. Sdo Paulo: Cengage Learning, 2009. p. 196.
%8 MARTINS-COSTA, Judith. Reflexées Sobre o Principio da Funcéo Social dos Contratos. Revista Direito GV, Sao Paulo, v. 1, n. 1, 2005. p. 54.

6 FORGIONI, 20050, p. 445.
70 KLEINDIENST; SAITO; BARBOSA, 2013, p. 54-55.
" bid., p. 55.

72FORGIONI, 2009, p. 218.

72 GUSMAQ, José Roberto D’ Affonseca. Importacéo Paralela Pode Ser Desastrosa Para o Pais. Panorama de Tecnologia, INPI, Rio de Janeiro, n. 13, 1995. p. 7.

74 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.
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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 qual-
quer embasamento legal, externalidades negativas no que se
refere & livre iniciativa e livre concorréncia. Nesse cendrio, o
mdximo que tal fornecedor pode fazer é comprometer-se, ele
préprio e/ou aos demais integrantes de sua rede de distri-
buicdo, a ndo oferecer concorréncia intramarca aquele dis-
tribuidor local, ndo podendo impedir que terceiros, que nédo
participaram daquela relacdo contratual, assim o facam’.

3.3.3 - 0 requisito do consentimento

A leitura do artigo 132, inc. lll, da LPI, acarreta ddvidas, tam-
bém, quanto ao requisito do consentimento do titular da mar-
ca, dado que o texto legal gera uma moldura hermenéutica
ampla quanto co fato de se bastar um consentimento técito,
ou se seria necessdrio tal autorizacé@o ser expressa. Enquan-
to 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 aque-
le produto no Brasil”®, outra corrente exige que esse consen-
timento seja claro e inequivoco’’, néo podendo se presumir
que o fitular da marca tenha consentido com a importacéo
no Brasil de seu produto vendido em outros paises. Uma ter-
ceira corrente, ainda, entende que tal consentimento pode
ser tacito, em casos em que a venda para importacéo 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, o
consentimento é aspecto determinante para que se verifique
a licitude da importacdo paralela, dado esse ser o pardme-
tro minimo adotado pelo Acordo TRIPS”?. Nesse sentido, nos
termos do artigo 132, lll, da LPI, se esse requisito ndo for
observado, a comercializacdo, de uma maneira geral, re-
sulta em violacdo dos direitos marcdrios daquele titular. Na
sua modalidade expressa, o consentimento ocorre quando
o fitular da marca d& permissdo clara e direta, escrita ou
verbal, de modo inequivoco, no sentido de concordar com

determinado ato®®. J& a modalidade tacita se presume a
partir de atos ou fatos dos quais se extrai uma vontade de
aquiescer®’. Néao especificando a lei que tal consentimento
deva ser feito de maneira clara e inequivoca, isto é, 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 consen-
timento®?. Esse entendimento decorre de uma interpretacdo
sistemdtica com o Cédigo Civil, que dispoe ndo depender de
forma especial a validade da declaracdo de vontade, sendo
quando a lei expressamente a exigir (artigo 107), importando
em anuéncia o siléncio, quando as circunstncias ou os usos
a autorizarem, e néo for necessdria a declaracéo de vontade
expressa (artigo 117).

Sob a ética da exaustdo internacional, parece correto o en-
tendimento de que o consentimento do titular da marca es-
taria implicito em seu primeiro ato de venda (ou por quem
esse ouforizou) no mercado exterior, mesmo sem intencdo
de comercializacdo no Brasil. Contudo, adotando-se a ética
da exaustdo nacional, o mesmo néo 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 consen-
timento 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 licen-
ciadas estrangeiras da empresa fitular.

Nos termos do que explica Elisabeth Kasznar, nesse cendrio,
somente se poderia falar em um consentimento tdcito ob-
servadas certas condicdes, quais sejam: (i) ndo ter o titular
concedido contratualmente qualquer protecdo territorial ao
licenciado ou distribuidor estrangeiro responsavel pela ex-
portacdo do produto ao Brasil, ndo tendo reservado terri-
torialmente 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 provi-
déncia no sentido de proibir ao seu licenciado em pafs es-
trangeiro a exportacdo (restricdo essa que pode se sujeitar
as normas de livre concorréncia); ou (iv) ndo ter o titular feito

75 KLEINDIENST; SAITO; BARBOSA, 2013, p. 57. Ver também: FORGIONI, 2009, p. 222.

FORGIONI, 2009, p. 218.
’7BASSO, 2009, p. 178.

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

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

SOFEKETE, 1999, p. 164.

81bid., p. 164.

82 GAEDE, Helena Candida Lisboa. Importagdo Paralela e Concorréncia Desleal. Revista da Associagéo Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, n
83, 2006. p. 46.

83 Uma hipétese em que o consentimento poderd ser tido como presumido se dd quando, realizada a importacéo, o fitular da marca, notificado pela autoridade
aduaneira sobre tal operacdo, permaneca inerte, desde que seja inequivoco o seu conhecimento sobre tal notificacao.
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constar dos produtos fabricados pelo licenciado estrangeiro
a proibicéo de venda nos demais territérios em geral ou em
territério especificado®.

Nesse sentido, serdo as circunsténcias daquele caso concreto
que determinardo se o titular da marca, por meio de seus
licenciodos estrangeiros, consentiu com aquela importacéo
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 préprio titular da
marca que vendeu seus produtos a um terceiro cuja intencéo
de exportd-los ao Brasil para revenda era de seu conheci-
mento, ainda que presumido®®, aquela importacdo paralela
serd licita, mesmo que exista contrato de distribuicGo com
clédusula de exclusividade territorial averbado no INPI®, Caso
a venda tenha sido feita diretamente a comerciante brasileiro,
estar-se-ia diante de uma situacéo de consentimento expres-
so%. Contudo, a venda pelo titular da marca a um comer-
ciante estrangeiro, cujos destinatdrios de revenda sejam os
consumidores finais daquele territério estrangeiro, ndo pode
ser entendida como consentimento daquele titular com even-
tuais exportacdes, desqualificando, nesse caso, a sua parti-
cipacdo volitiva®®.

4 » Analise de casos concretos

Assim como na doutrina, encontra-se na jurisprudéncia na-
cional divergéncia no que se refere & aplicacdo do inciso |lI
do artigo 132 da LPI. Isto &, para além da discusséo acerca
do consentimento e da cléusula de exclusividade territorial,
enquanto alguns entendem ter o Brasil adotado o principio
da exaustdo internacional, outros entendem ter o pafs ado-
tado o da exaustdo nacional. Por esse motivo, a partir do

e Artigo o

presente capftulo, passa-se & andlise de como os tribunais
brasileiros tém interpretado e aplicado tal dispositivo em ca-
sos concretos.

41 - The Procter & Gamble Company e
Procter & Gamble do Brasil S/A vs.
Moment Importacao e Exportacao Ltda.*’

411 - Breve relato

Em 14 de julho de 2008, as sociedades empresdrias The
Procter & Gamble Company (1% Autora) e Procter & Gamble
do Brasil S/A (2% Autora) ajuizaram acdo de obrigacéo de
néo fazer, autuada sob o 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 & 2° Vara Civel de Paranagud.

Na referida acéo, as Autoras buscavam fazer com que a Ré
cessasse as importagoes, vendas e estocagem dos produtos
da marca Pringles, sem a devida autorizacéo. Explicaram que,
no Brasil, a 19 Autora seria a titular da marca Pringles, tanto
na forma nominativa como mista, perante o INPI, delegando
a 2% Autora o dever de gerenciar os negécios de tal marca,
responsdvel, por exemplo, pela autorizacdo de importacéo e
regularizacdo dos produtos Pringles junto & Anvisa. J& a distri-
buicéo exclusiva e comercializacdo de tais produtos aos con-
sumidores brasileiros ficaria a cargo de uma terceira empresa,
alheia & demanda, chamada Global Branding Marketing Imp.
e Comércio de Produtos Ltda. (GBC). Por forca de acordo
comercial, a GBC teria autorizado outra empresa, também
alheia & demanda, S/A Vitéria de Comércio IndUstria e Agri-
cultura, a realizar a importacéo e internalizacéo dos produtos

S1FEKETE, 1999, p. 166.
51bid., p. 166.

86Sendo o principal requisito da lei para permitir a importacéo paralela o consentimento do titular da marca, tal importagéo néo poderd ser impedida legal-
mente pelo distribuidor ou licenciado local devido & cldusula de exclusividade territorial, cabendo a ele ir atrds de seus direitos pela ruptura contratual que deu

causa o titular da marca.
8 FEKETE, op. cit., p. 166.
SSFEKETE, 1999, p. 166.

8BRASIL. Superior Tribunal de Justica, Recurso Especial n® 1.388.130/PR, Recorrente: Moment Importacéo e Exportacéo Ltda., Recorridos: The Procter & Gam-
ble Company e Procter & Gamble do Brasil S/A., Rel. Min. Ricardo Villas Béas Cueva, 3° Turma, Julgado em: 05.03.2018. Didrio de Justica Eletrdnico, Brasilio,

DF, 16.03.2018.
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Pringles, apds a autorizagdo obtida da Anvisa pela 29 Auto-
ra, sendo a GBC a responsdvel a disponibilizar tais produtos
aos consumidores finais. Desse modo, afirmaram que a Rg,
ao importar os produtos Pringles dos Estados Unidos sem o
consentimento do titular da marca no mercado brasileiro, es-
taria incorrendo na prética de importacdo paralela, a qual,
por afirmarem ter o Brasil adotado o principio da exaustdo
nacional, seria considerada ilicita pelo artigo 132, lll, da LPI,
além de incorrer a Ré na prdtica de concorréncia desleal e,
por isso, lesar os consumidores?.

Em sede de contestacéo, a Ré afirmou realizar as importa-
cbes junto & exportadora norte-americana Amocat Trading
LLC (Amocat), a qual adquiria os produtos Pringles nos EUA.
Destacou fazé-lo junto & prépria 1¢ Autora e exportava ao
Brasil com o consentimento desta, j& que, além de a Amocat
ter Certificado de Revenda Internacional concedido pelo De-
partamento da Receita do Estado de Washington, a 19 Autora
teria realizado tais vendas sem qualquer restricdo de expor-
tacdo. Contudo, contraditoriomente, a Ré juntou aos autos,
também, parecer lavrado pelos advogados da Amocat, no
qual estes afirmavam que as vendas realizadas & empresa ex-
portadora 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 1¢ Autora teria comercializa-
do os produtos Pringles no mercado internacional sem qual-
quer restricdo de revenda, o que implicaria no consentimento
a que faz alusdo o inciso Il do artigo 132 da LPI, ndo poden-
do as Autoras impedir a livre circulacédo desses produtos”'.

Nesse contexto, o juiz de 1° grau proferiu sua sentenca, jul-
gando procedente a pretensdo das Autoras, uma vez que
entendeu ndo ter a Ré demonstrado o consentimento da 1°¢
Avutora, ao constatar que os documentos por ela acostados
seriam demasiadamente genéricos, além dos préprios advo-
gados da Amocat afirmarem que tal empresa néo teria qual-
quer relacéo contratual com a 19 Autora. Afirmou, também,
junto a esses elementos, que o fato de a 19 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 por uma empresa que con-
tratou e atende aos seus requisitos de qualidade. Quanto &
interpretacdo do artigo 132, inc. lll, da LPI, afirmou o magis-
trado prevalecer no Brasil a teoria da exaustdo nacional, ou
seja, ao titular da marca seria permitido impedir a colocacéo
de produto no mercado brasileiro sem seu consentimento.
Sendo assim, afirmou que a importacéo realizada pela Ré
se daria de forma a burlar a exclusividade almejada pelas

Autoras em prol da utilizacdo de seus direitos marcdrios, o
que geraria prejuizos a elas e ndo estaria em conformidade
com a legislagao®.

Irresignada com a decisdo, a Ré apresentou seu recurso de
apelacdo, o qual, contudo, foi negado provimento pela 7°
Camara Civel do Tribunal. Os desembargadores entenderam
que, por terem as Autoras contrato de distribuicdo exclusi-
va no Brasil, tal estaria resguardado pela necesséria obser-
véncia do principio da funcdo social. Isto ¢, o contrato seria
oponivel a terceiros que violassem as regras de exclusividade
nele contidas, sendo necessdrio o abrandamento da teoria
da relatividade dos efeitos do contrato. Por ter a importa-
¢éo sido realizada sem observar a cldusula de exclusividade,
a Ré teria incorrido em prdtica de concorréncia desleal, j&
que o distribuidor exclusivo teria que arcar com diversos énus
contratuais ndo aplicéveis aos importadores ndo vinculados
aquela rede de distribuicdo. Entenderam, ainda, que, apesar
de a importacdo ter ocorrido de forma licita de acordo com
os documentos juntados aos autos, o contrato de distribuicéo
exclusiva teria o condé@o de impedir que terceiros atuassem
como parasitas dos investimentos realizados pelas empresas
contratantes, ainda que os desembargadores tenham com-
preendido — sem, contudo, se aprofundar muito — que teria
havido a autorizacéo da exportadora Amocat em comerciali-
zar os produtos Pringles’.

J& em sede de Recurso Especial, interposto também pela Ré
e autuado sob o n° 1.388.130/PR (2013/0182678-7), dis-
tribuido & Terceira Turma do STJ, este esbarrou em 6bices
sumulares, impedindo a andlise da pretensdo recursal pelo
Tribunal e resultando na sua inadmissibilidade. Ainda assim,
o Ministro Relator Ricardo Villas Bdas Cueva, em decisGo mo-
nocrética proferida em 05 de marco de 2018 e posteriormen-
te ratificada pelo colegiado™, fez questdo de deixar registra-
do 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 fitular da
marca o direito de consentir com a entrada do produto ori-
ginal no mercado nacional, o que, segundo o Ministro, ndo
teria ocorrido no caso concreto?.

4.1.2 - Analise critica

Como se v&, tanto o juiz de 19 instdncia como a Terceira
Turma do STJ afirmaram que o artigo 132, inc. Ill, da LPI,
adotou o principio da exaustdo nacional para as marcas
no Brasil, entendendo que, no caso concreto, ndo houve o
consentimento necessdrio para tornar licita a importagédo

%% Processo e-STJ fls. 3-22.

1 Processo e-STJ fls. 200-228.
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paralela. Apesar de rejeitar o recurso de apelagdo da Ré, a
79 Camara Civel do Tribunal de Justica do Estado do Parand
nada mencionou sobre a interpretacéo que deve ser dada ao
dispositivo legal acima mencionado, limitando-se apenas a
afirmar que o consentimento teria ocorrido no caso, porém
a importacéo 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 néo o con-
sentimento necessdrio da 19 Autora & empresa exportadora
Amocat a revender seus produtos no mercado internacional,
mais especificamente ao Brasil?”®. Verifica-se dos autos, no-
tadamente do Certificado de Revenda Nacional e Interna-
cional, 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 ape-
nas a assinatura do representante da compradora (Amocat),
o que ndo confere a certeza de que a 1% Autora possuia co-
nhecimento de tal documento. De modo a embasar a falta de
consentimento, o préprio parecer dos advogados da Amocat
demonstrou que as transacées comerciais dos produtos nédo
eram realizadas entre a empresa exportadora e a 1% Autora,
mas, sim, com distribuidoras secunddrias dos produtos Prin-
gles nos EUA, constando de tal parecer a afirmacéo expres-
sa de ndo ter a Amocat nenhum relacionamento contratual
com a 1% Autora. Para além disso, néo foi juntado aos autos
qualquer evidéncia que pudesse concluir que tais distribui-
doras estavam autorizadas pela 1% Autora a realizar vendas
dos produtos Pringles com a intencdo ulterior de exportar a
outros paises, especificamente ao Brasil, devendo a cldusula
de exclusividade conferida pela 19 Autora & GBC no pais ser
considerada como impedimento de se presumir um consen-
timento t4cito da 1% Autora com importacdes paralelas no
territério brasileiro.

e Artigo

Partindo-se da premissa de que o Brasil adota o principio da
exaust@o nacional no que se refere ao instituto das marcas, e
ndo tendo sido comprovado que a 1¢ Autora teria consentido
com a exportacdo dos EUA ao Brasil dos produtos Pringles
feita pela empresa Amocat & Ré, tem-se que a importag@o
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 ter-
ceiros importem seus produtos ao mercado nacional, ainda
que tais produtos tenham sido colocados por si no mercado
infernacional, agravando-se a situacéo ainda mais com a
confissdo da Ré, em sede de contestacdo, de que importava
produtos ao Brasil de sabores das batatas Pringles que néao
eram distribuidos pelas Autoras no mercado brasileiro.

Quanto ao acérdéo proferido pela 7¢ Cémara Civel, é im-
portante notar que as premissas adotadas pelos desembar-
gadores para rejeitar a apelacdo da Ré foram erradas. Tendo
em vista que tal acérd@o entendeu ter havido a autorizacéo
necessdria a que se refere o inc. lll do artigo 132 da LPI
— ainda que, a partir do anteriormente exposto, essa néo
pareca ser a correta conclusGo a ser adotada —, ndo pode-
ria o contrato de distribuicdo exclusiva ter o poder de tornar
ilicita a importacéo realizada pela Ré. Apesar de ser legitima
a protecdo aos diversos investimentos e énus suportados pelo
distribuidor exclusivo — tais como responsabilidade perante
o consumidor, seguranca de qualidade do produto, compro-
metimento com as exigéncias sanitdrias para a distribuicéo,
dentre outros encargos fiscais, sociais e contratuais’ —, tal
protecéo decorre da opcdo politica legislativa em adotar o
principio da exaustdo nacional, e ndo de mero contrato. Caso
houvesse, de fato, a autorizacdo para importacéo pela Ré
dos produtos Pringles no Brasil, o principio da funcéo social
do contrato de distribuicéo exclusiva, em sentido contrdrio ao
que dispde o acérddo, serviria justamente para limitar seus
efeitos negativos perante terceiros ndo contratantes, dando
& Ré o direito, conferido por lei nesse cendrio, de importar e
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comercializar aqueles produtos. Entretanto, ndo havendo tal
consentimento, pode-se afirmar que houve prética de con-

1'%, mas néo pelos motivos expostos pela 7¢

corréncia deslea
Céamara Civel. Isto &, conclui-se ter ocorrido tal prdtica, por-
que a Ré empregou meio fraudulento (ilicito), contornando
o que dispde a legislacdo marcdria (ou seja, ndo buscando
obter o necessdrio consentimento do titular da marca), para
desviar, em proveito préprio, a clientela das Autoras no Brasil

(artigo 195, inc. lll, da LPI).

4.2 - Diageo Brands BV e Diageo Brasil Ltda.
vs. GAC Importacao e Exportacao Ltda'".

4.2.1 - Breve relato

Em 19 de outubro de 2004, as empresas Diageo Brands BV (1°¢
Autora) e Diageo Brasil Lida. (29 Autora) ajuizaram acédo de
obrigacé@o de néo fazer, autuada sob o n® 000.04.100320-
9, em face da empresa GAC Importacdo e Exportacgéo Ltda.
(Ré), perante o Tribunal de Justica do Estado de Séo Paulo
(TJSP), distribuida & 24° Vara Civel do Foro Central de Séao
Paulo. O obijetivo das Autoras era fazer com que a Ré fosse
condenada a cessar a importacdo, distribuicdo e comerciali-
zacdo dos produtos de uisque sob as marcas Johnnie Walker,
White Horse e Black & White, bem como ao pagamento de
indenizac@o pelos danos que teria causado aos direitos de
Propriedade Industrial das Autoras.

Conforme explicaram em sua exordial, a 1% Autora seria a ti-
tular das referidas marcas perante o INPI, ao passo que a 2°
Autora, subsididria da primeira, seria a licenciada exclusiva
dos direitos sobre tais marcas no territério 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 autorizagdo das Autoras, prati-
cando, assim, importacdo paralela, o que configuraria, além
da infracdo marcéria, concorréncia desleal 2.

Em sede de contfestacdo, a Ré, negando as alegacées au-
torais, afirmou que, ao contrdrio, as Autoras teriam conhe-
cimento da importacéo praticada por ela dos produtos de
uisque, que |G ocorria por doze anos, sem fer sido, durante
todo esse tempo, nofificada pelas Autoras para cessar tais
importacées. Ainda, afirmou adquirir os produtos tanto de
importacéio — operagdo essa que as Autoras teriam tacita-
mente consentido durante todo esse tempo — quanto direta-
mente da 2° Autora no Brasil, a depender do melhor preco.
Além disso, alegou terem as Autoras praticado condutas anti-
concorrenciais, como abuso de poder econémico, prética de
overprice e recusa de venda, em relacdo & R&'03104,

Por questées de competéncia'®, sendo essa acdo entendida

como conexa & agdo posteriormente ajuizada pela Ré peran-
te o Tribunal de Justica do Estado do Ceard (TJCE)'%, o juiz
de 19 instncia da 4° Vara Civel de Fortaleza proferiv sua
senfenca, entendendo, no que se refere d questdo da impor-
tacdo, ter sido essa feita de forma licita. As razées para tanto
foram sustentadas pelo fato de a lei ndo fazer distingéo sobre
quem seria o destinatdrio do pronome “outrem”, que, no en-
tendimento do magistrado, incluiria as empresas estrangeiras
que compraram do fitular da marca, no mercado exterior,
os produtos marcados e, posteriormente, revenderam a im-
portadores brasileiros. De acordo com a sentenca, a norma
contida no artigo 132, inc. lll, 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 protecdo
sobre o produto, salvo se contrafeito. Isto é, a importacéo
paralela ilicita s6 ocorreria se a mercadoria fosse objeto de
contrafacéo, o que néo teria restado demonstrado no caso,
motivo pelo qual a acdo ajuizada pelas Autoras foi julgada
improcedente, enquanto a acdo ajuizada pela Ré foi julgada
procedente'?”.

Em sede recursal, a 1¢ Camara Civel ratificou a sentenca do
Juizo a quo, analisando o fendmeno da importacdo paralela
a partir de duas indagacées: (i) se as normas que regulam o

100 importante destacar que, apesar de ser essa a nomenclatura adotada pelo legislador, o inciso Il do art. 195 caracteriza concorréncia ilegal, e ndo desleal.
Isso, porque, enquanto a modalidade desleal foz 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 inobservéncia ao direito objetivo, justamente o caso verificado, em que houve
uma violacéo ao comando da Lei. Barbosa, 2022, p. 87-122.

100 BRASIL. Superior Tribunal de Justiga, Recurso Especial n® 1.200.677/CE, Recorrentes: Diageo Brands BV e Diageo Brasil Lida., Recorrido: G A C Importagdo e
Exportacéo Ltda., Rel. Min. Sidnei Beneti, 3 Turma, Julgado em: 18.12.2012. Didrio de Justica Eletrdnico, Brasilia, DF, 12.03.2013.

102Processo e-ST fls. 2-32.

103 Condutas essas que ndo s@o o foco do presente estudo, que se delimita & andlise da licitude da importac@o realizada pela Ré.

104 Processo e-STJ fls. 707-724.

19 Diante de acdo cautelar previamente ajuizada pelas Autoras contra a Ré perante o Tribunal de Justica do Estado do Ceard, com o obijetivo principal de fazer a
Ré cessar as importacoes.

196 A Ré ajuizou agdo, em 7 de julho de 2005, autuada sob o n® 2005.0015.3787-5, contra as Autoras, distribuida & 4° Vara Civel da Comarca de Fortaleza, para,
em suma, fazer com que essas cessassem as prdticas 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 BY, em face do consentimento tacito dado pelas Autoras a partir da
primeira importagéo realizada.

197 Processo e-STJ fls. 1.783-1.803.
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direito de propriedade industrial no Brasil vedam a importa-
cdo de produtos genuinos por ferceiros, sem o consentimen-
to do proprietdrio, no territério nacional, da marca que os
identifica; e (i) se a cldusula de exclusividade do contrato de
distribuicéo 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, os desembargadores entenderam
que s6 é vedada a importacédo paralela de produtos con-
trafeitos, ou seja, produtos que imitam, reproduzem ou fal-
sificam fradulentamente outro de marca que esteja tutelado
pelo direito de propriedade industrial. Quanto & cldusula de
exclusividade territorial em favor de licenciado ou distribui-
dor, entenderam que esta ndo constitui meio juridicamente
idéneo de impedir a livre concorréncia entre produtos au-
ténticos de uma mesma marca. Afirmaram que, realizada a
primeira venda do produto auténtico no mercado externo, o
proprietdrio da marca ndo mais poderd impedir que o com-
prador o comercialize, inclusive para destinatdrios de outros
paises, ainda que nesses existam distribuidores exclusivos.
Segundo o acérdéo, o sé fato de um produto legitimo e ge-
nuino ser origindrio do exferior e importado por terceiro, que
ndo o fitular ou o licenciado da marca no mercado local,
ndo implica qualquer violac@o a direito marcério, sendo a
importacéo paralela tutelada pelo principio constitucional da
livre concorréncia. Ademais, no caso concreto, entenderam,
a partir das provas acostadas aos autos, que a Ré teria im-
portado os produtos por, aproximadamente, quinze anos no
Brasil, importacées 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 t4cito'®8.

Interposto Recurso Especial pelas Autoras, esse foi autuado
sob o n® 1.249.718/CE e distribuido & Terceira Turma do STJ,
julgado em conjunto ao Recurso Especial n® 1.200.677/CE,
também interposto pelas Autoras nos autos da acéo ajuizada
pela Ré. No que concerne & problemética da importacéo pa-
ralela, o Ministro Relator Sidnei Beneti, em 18 de dezembro de

e Artigo

2012, ratificado pela Turma por unanimidade, afastou o pre-
tendido direito da Ré ao prosseguimento de tal prdtica, ante
a clara oposicdo do titular da marca. Isso, porque, conforme
afirma o acérdéo, o artigo 132, inc. lll, da LPI, estabelece a
restricdo & comercializacdo de produtos marcados no pafs
via importacdo paralela, ressaltando que é a lei responsével
por reger tal prdtica, e ndo contratos de distribuicéo exclusi-
va, ndo sendo tais contratos dotados do poder de submeter
terceiros ndo contratantes ds suas cldusulas. Nesse sentido,
afirma que, ainda que os produtos néo sejam contrafeitos, a
exaustdo dos direitos do fitular da marca deve se dar median-
te a introducdo legitima, com o consentimento desse titular,
no mercado nacional, néo valendo como exaustéo, para vali-
dacéo da importacdo paralela, a colocagéo no mercado ex-
terno. Sendo assim, conclui o acérddo que o titular da marca
internacional tem o direito de exigir seu consentimento para
a importacdo paralela ao mercado nacional, com o ingresso
e a exaustdo da marca nesse mercado. Quanto ao consen-
timento, entendeu-se que a inferpretacdo que exige menor
rigor formal, conforme adotado nas decisées anteriores, é
mais ajustada ao principio constitucional da liberdade da ati-
vidade econdmica. Por esse motivo, ratificou-se ter havido
tal consentimento das Autoras, no caso concreto, diante da
sua ndo oposicdo por longo perfodo acerca das importacées
realizadas pela Ré, o que, contudo, n&o garante a licitude
das préoximas importacoes, eis que, para essas, seria impossi-
vel sustentar o necessdrio consentimento exigido por lei . Ou
seja, compreendeu-se uma norma de modulacéo da licitude
ex post.

4.2.2 - Analise critica

As decisbes de 19 e 2% insténcia demonstram que os magis-
trados do TJCE entenderam ter o Brasil adotado o principio
da exaustdo internacional referente &s marcas, utilizando
de fundamento especialmente o principio da livre concor-
réncia com consequéncias pré-competitivas. Tal concluséo
decorre do fato de ambos os julgados afirmarem que tal

198 Processo e-STJ fls. 1.877-1.902.
199 Processo e-STJ fls. 2.132-2.154.

RUA DA ASSEMBLEIA, 35, 62 ANDAR — 20011-001
RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL — TEL: (21) 3861 1250
FAX: (21) 3861 1251 E-MAIL: mail@matos.com.br

MATOS
ASSOCIADOSON

PROPRIEDADE INTELECTUAL

47 Revista da ABPl * n° 195 « Mar/Abr 2025

VLIN3IWId AYNV.LNOWN a¥Vv9a3 Zin eled opelduadl - |dGV ep [enMIA edsjoliqig



48 Revista da ABPI *+ n° 195 « Mar/Abr 2025

e Artigo e

exaustdo alcancaria os produtos vendidos pelo fitular da
marca no mercado externo, ndo sendo possivel impedir as
comercializacdes subsequentes, inclusive para empresas no
Brasil. Ambos ainda afirmam (ou melhor, confundem) que a
importacdo paralela sé seria ilicita nos casos em que houvesse
comprovada contrafacéo, o que néo teria ocorrido no caso.

Como bem explica o acérdao do STJ, a importacéo paralela
nédo se confunde com produtos contrafeitos, uma vez que se
trata de produtos originais, que sdo comercializados em ou-
tro territério, mas que sdo importados de modo paralelo &
rede oficial de distribuicdo no Brasil, sendo ilicita quando néo
tiver o consentimento do fitular da marca nacional. Nesse
sentido, explica o acérdé@o que o artigo 132, lll, da LPI ndo
se dirige a vedar a importacdo de produtos contrafeitos, para
a qual ndo seria nem necessdrio haver dispositivo especifico
na Lei, tratando-se a contrafacdo de pratica totalmente veda-
da por todo o sistema de protecdo & propriedade industrial,
considerada, inclusive, crime'®. Portanto, verifica-se que as
decisées das instancias ordindrias partiram das premissas er-
radas ao permitirem as importagdes realizadas pela Ré pelo
fato de néo serem os produtos objeto de contrafacéo, dado
que a legislacdo marcdria se preocupou também com a co-
mercializacéo regular de produtos originais.

Para além desse entendimento equivocado, outro se refere &
extensd@o do principio da exaust@o referente aos direitos mar-
cdrios adotado pelas instancias inferiores. Isso 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 territério
em que tal exaurimento ocorre ao “mercado interno”, pare-
ce ter o legislador infraconstitucional adotado o principio da
exaustdo nacional, e ndo internacional.

Isto posto, o consentimento a que se refere a lei ndo diz
respeito & mera autorizacdo decorrente da primeira venda

ocorrida no mercado internacional, pelo titular da marca,
destinada a esse préprio mercado, e sim & primeira venda
ocorrida no mercado nacional. Ou seja, ao titular da marca
¢ conferida a prerrogativa de controlar a primeira venda de
seus produtos no mercado brasileiro, independentemente de
i@ ter realizado vendas de tais produtos destinadas ao mer-
cado externo. Efetuada a primeira venda no mercado inter-
no (nacional), somente entdo seus direitos marcdrios estardo
efetivamente esgotados sobre tais produtos, ndo podendo
mais impedir as subsequentes revendas realizadas por tercei-
ros ndo necessariamente autorizados.

Tem-se, assim, que as decisdes das insténcias inferiores jul-
garam contra a lei ao garantirem & empresa Ré o direito de
continuar importando os produtos das Autoras, dando pri-
mazia ao principio da livre concorréncia em defrimento &
protecdo dos direitos marcdrios daquele titular, quando néao
foi essa a vontade legislativa. De fato, impedir a importa-
¢@o paralela sob o fundamento de que néo foi preenchido
o requisito do consentimento pelo titular da marca restringe
a livre concorréncia, dando privilégio & propriedade indus-
trial, mas de modo algum a impede, especialmente quando
se estd falando de bens que sdo plenamente substituiveis,
como é o caso de uisques. NGo pode o magistrado fazer um
julgamento valorativo do que seria a melhor opcéo politica
legislativa e aplicar a lei do modo que melhor lhe convir,
dando ao dispositivo legal sentido diverso daquele pretendi-
do, sob pena de ferir o principio da separacéo dos poderes
(artigo 2° da Constituicéo Federal), t6o caro & manutencao
de uma democracia.

Quanto ao fato de as decisdes terem concluido pela exis-
téncia de um consentimento tdcito no caso concreto refe-
rente s importacoes realizadas anteriormente, é importan-
te notar que essa conclusé@o das insténcias ordindrias ndo
parece fer sido feita de maneira aprofundada. Inicialmente,
nenhum dos documentos acostados pela parte Ré demons-
trou terem sido as operacdes de exportacdo e importacédo
realizadas junto & parte Autora em solo internacional, e
sim com terceiros, sem demonstrar qualquer ligacéo entre
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esses e as Autoras'". Ainda, alega a parte Ré ter realizado
importacées por doze anos antes da propositura da agéo
em 2004, ou seja, desde 1992. A LPI, que passou a impor
o requisito do consentimento, foi promulgada em 1996 e,
certamente, ndo foi de um dia para o outro que as auto-
ridades aduaneiras se adequaram & nova lei, ainda mais
sobre um assunto que gera tanta controvérsia mesmo vinte
e sete anos depois. Tanto é assim, que ndo hé prova nos
autos de que foi enviada qualquer comunicacéo as Autoras
acerca das importacdes, as quais elas teriam supostamente
permanecido silentes. Elas proprias negam, em sua réplica,
terem tido ciéncia dessas operacées. 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 de 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.

Nao obstante, restou claro que, com a propositura da acéo,
as Autoras expressamente se opuseram ds seguintes, ndo
mais preenchendo a Ré, assim, o requisito do consentimento
para continuar com suas operacdes. Desse modo, nos termos
do que entendeu a Terceira Turma do STJ, as importacées
realizadas pela Ré a partir de entdo careceriam de licitude,
violando os direitos marcdrios da 1% Autora e incorrendo em
prética de concorréncia desleal.

Quanto ao contrato de distribuicéo exclusiva, conforme afir-
mado pelo acérddo do STJ, a restricdo & importacédo parale-
la ndo advém de uma mera cldusula contratual que confere
exclusividade territorial a um agente econdmico, mas sim da
prépria legislacdo. Sendo assim, correto o acérd@o proferido
pela 19 Camara Civel do TICE no que se refere & auséncia
de poder juridico de tal cldusula para impedir a concorréncia
entre produtos auténticos de uma mesma marca. Contudo,

e Arfigo o

tal decis@o vai em sentido contrério ao artigo 132, lll, da LPI,
quando afirma que a primeira venda do produto no merca-
do externo autoriza per se importacdes destinadas ao Brasil.
Tais importacdes ao mercado brasileiro somente serdo lici-
tas quando feitas com o devido consentimento do fitular da
marca, sob pena de violag&o aos seus direitos. Preenchido
tal requisito, nenhum efeito terd o contrato de distribuicdo
exclusiva para impedir a concorréncia intframarca.

4.3 - Canon Kabushiki Kaisha vs. Plena
Comercial Atacadista Ltda., Principal do
Brasil Comercial Atacadista Ltda., Sea
Venture Empreendimentos e Participacoes
e Revere Empreendimentos e Participacoes
Ltda."?

4.3.1 - Breve relato

Em 21 de janeiro de 2008, a empresa Canon Kabushiki
Kaisha (Autora) ajuizou acdo de obrigacéo de néo fazer, au-
tuada sob o n® 583.00.2008.106253-7, contra as empresas
Plena Comercial Atacadista Ltda. (1° Ré), Principal do Brasil
Comercial Atacadista Ltda. (2° Ré), Sea Venture Empreendi-
mentos e Participacdes (3% Ré) e Revere Empreendimentos e
Participacées Ltda. (4® Ré), perante o Tribunal de Justica do
Estado de Sao Paulo (TJSP), distribuida a 25° Vara Civel do

Foro Central de Sao Paulo.

Ao relatar os fatos em sua exordial, a Autora explicou ser a
titular da marca Canon perante o INPI e teria tomado co-
nhecimento de que as empresas Rés, intfegrantes de grupo
econdmico, estariam importando ao mercado nacional os
produtos sob a referida marca, sem o seu consentimento, o
que seria proibido pelo artigo 132, lll, da LPI, vez que o Brasil
teria adotado o principio da exaust@o nacional. Alegou que

M Processo e-STJ fls. 1.326-1.434.

112 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 Participacées Ltda., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3° Turma, Julgado em:

13.12.2020. Didrio de Justica Eletrénico, Brasilia, DF, 17.12.2020.
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a adocdo de tal pratica pelas Rés incorreria em concorrén-
cia desleal, porquanto estariam explorando comercialmente
os produtos da Autora sem preencher o requisito do con-
sentimento, em detrimento a todos os investimentos no Brasil
realizados por si e pela sua subsididria nacional, a empresa
Canon do Brasil IndUstria e Comércio Ltda's.

Em contestacdo, enquanto a 2° e 3° Rés alegaram sua ilegiti-
midade passiva, por ndo serem essas que estariam realizando
a importac@o dos produtos Canon', a 19 e 2° Rés afirmaram
ser tal importacdo licita, uma vez que estariam adquirindo
os produtos de empresa norte-americana alheia & demanda,
LDP Group, a qual estaria comprando de revendedor auto-
rizado 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
direfamente pela prépria Autora, mesmo sendo tal mercado
internacional, a importacdo seria regular e licita, ndo poden-
do a Autora impedir a circulacdo dos produtos para outros
paises. As Rés, ainda, afirmaram ser irrelevante para a discus-
sdo a adogdo do principio da exaustdo nacional ou interna-
cional, 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 distribui-
dor ou revendedor oficial também implicaria na exaustéo de
seus direitos. Ademais, alegaram ser a verdadeira intencédo
da LPI coibir a contrafagéo de bens ou exploracao irregular,
e ndo a de impedir a livre circulacéo de bens, sendo qualquer
modo de impedir a livre concorréncia ofensivo & Constituicdo
Federal'.

Nesse contexto, o juiz de 1° grau proferiu sua sentenca, pre-
liminarmente rejeitando a ilegitimidade passiva arguida pelas
2% e 37 Rés, por se tratar de empresas integrantes de grupo
econdmico com as demais Rés. Quanto ao mérito, decidiu-se
pela improcedéncia dos pedidos, por entender néo haver lei
no Brasil que impeca o agente econémico de realizar impor-
tacdo paralela e vender os produtos importados no ferritério
nacional. Ao analisar a teoria do esgotamento dos direitos
sobre a marca, concluiv o Magistrado que, a partir do mo-
mento que o titular da marca aliena o produto a terceiro,
colocando-o no fluxo mercantil, autoriza seu tréfico posterior,
nos termos do artigo 132, Ill, da LPI. Nesse sentido, entendeu-
se que, mesmo quando estdo em causa produtos de marcas
registradas, a importag@o e revenda, em outro territério, de
produtos legalmente produzidos e comercializados no pafs
de origem, ndo pode ser considerado ilegal, quando o titular
do direito no pais de exportacdo e importacéo seja a mesma

pessoa ou pessoas ligadas juridica ou economicamente!®.

Diante do recurso de apelagdo interposto pela Autora, foi
proferido o acérddo pela 59 Cémara Extraordindria de
Direito Privado, no sentido de confirmar a sentenca de 1°
grau, uma vez que, no entendimento dos desembargadores,
ndo haveria provas de que as recorridas estariam prejudi-
cando o titular da marca, seus distribuidores ou revendedo-
res oficiais. Apesar de reconhecerem que a Autora néo teria
introduzido, ela prépria, os seus produtos no mercado na-
cional — de tal modo que afirmaram nao haver empecilho
para ela impedir a venda de seus produtos por comerciantes
brasileiros, 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 aquisicéo regular no exterior néo
alteraria o objetivo da norma, jé que a LPI protege o patri-
mbnio do empresdrio responsével pela notoriedade e he-
gemonia da marca de produtos. Desse modo, afirmaram
que, embora o fitular da marca tenha direito de proibir a
importag@o paralela ilicita ndo sé para defesa de mercado
de seus produtos, como para impedir a exploracéo indevida
ou perigosa que possa depreciar a sua marca por falhas nas
orientacées de uso e manutencdo, a importacdo dos pro-
dutos Canon pelas Rés ndo teria sido ilicita. Isso, porque,
segundo o acérdéo, a postura adotada pela Autora seria
muito cémoda a ela e perigoso & estabilidade do comércio,
i@ que ndo estaria exercendo o controle de suas filiais ou
autorizadas exteriores, permitindo que seus produtos fos-
sem revendidos em grande escala para os mais diversos
enderecos, o que constituiria uma prdtica paradoxal pre-
tender impedir as importacées feitas ao Brasil. Afirmam,
nesse sentido, que a Autora estaria permitindo a saida de
seus produtos e deveria prever que o destino seria o Brasil
e outros paises descredenciados, de forma que estaria, na
verdade, fomentando a importacéo paralela, além de ter
talhado em demonstrar que as importagées feitas pelas Rés
estariam depondo contra sua marca e com sua politica de
distribuicao'”.

Inconformada com a deciséo, a Autora interpds Recurso Es-
pecial, autuado sob o n® 1.728.041/SP (2016/0167497-5)
e distribuido & Terceira Turma do STJ, ao qual, em decisdo
monocrdtica, proferida em 13 de dezembro de 2020, o Re-
lator 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 elemen-
tos fdtico-probatérios do caso''®, reconheceu que a Autora,
a partir de conduta totalmente omissa, acabou por impli-
citamente consentir com as importacées paralelas realiza-
das, delas tendo absoluto conhecimento e se beneficiado
financeiramente, deixando de comprovar que tfomou todas

m2Processo e-STJ fls. 01-13.

"4 Processo e-STJ fls. 322-328.
15 Processo e-STJ fls. 360-378.
s Processo e-STJ fls. 594-605.
17 Processo e-STJ fls. 786-795.
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as providéncias possiveis e legais para impedir a importacéo
macica de seus produtos'”. Apesar da interposicdo de recur-
so de Agravo Interno pela Autora, as partes acabaram por
peticionar em conjunto, informando a realizacéo de acordo,
o qual, apds a determinacéo da baixa dos autos & origem,
ainda estd para ser analisado pelo magistrado de 1° grau.

4.3.2 - Analise critica

Mais uma vez, os Magistrados, agora do TJSP, entenderam
que o Brasil adota o principio da exaustéo internacional
referente as marcas. Embora ndo haja um dispositivo legal
que regule expressamente as chamadas importagdes para-
lelas como afirmou o juiz de 1% insténcia, a partir do artigo
132, 1ll, da LPI, o legislador infraconstitucional indiretamen-
te assim o fez, ao recepcionar o principio da exaustdo dos
direitos marcdrios, 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 circulagd@o & colocacédo do produto no mercado interno
(nacional) pelo titular da marca ou por outrem com seu con-
sentimento, as decisdes de 1% e 2% instdncias julgaram errado
ao admitir como o consentimento a que se refere a lei a mera
comercializacéo do produto no exterior, dado que a LPI ex-
pressamente adota o principio da exaustdo nacional para os
direitos marcérios.

Conforme se depreende da contestacéo das 19 e 2° Rés, a
empresa de quem essas estavam importando os produtos da
Autora era a adquirente de 3° grau desses produtos no exte-
rior. Isto é, a compra pela empresa exportadora foi feita apés
a comercializacdo dos produtos pela Autora no mercado ex-
terior & sua distribuidora oficial (1° grau), a qual revendeu
os produtos & outra empresa (2° grau), que, por sua vez,
revendeu os produtos a essa exportadora (3° grau). Evidente,
assim, que ndo é possivel extrair dessa situacdo um consen-
timento tdcito da Autora das importacées paralelas feitas ao
Brasil, uma vez que a exportacéo foi realizada por tercei-
ro sem qualquer vinculo contratual com o titular da marca.

e Artigo

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 deci-
sdes 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 & decisdo de 1¢
instdncia, acerca da afirmacéo de que a importacéo paralela
seria licita, dado que o titular da marca no pafs exportador e
importador seria o mesmo. Tal entendimento desconsidera a
regra da ferritorialidade, segundo a qual os direitos de marca
séo limitados ao territério onde a marca foi registrada e pro-
tegida legalmente. Nesse sentido, a Convencéo de Unido de
Paris prevé, em seu artigo 6 (3), que uma marca regularmen-
te registrada em um pais da Unido serd considerada como
independente das marcas registradas nos outros pafses da
Unido, inclusive no pals de origem. Em outras palavras, o fato
de o titular da marca ser o mesmo em diferentes pafses néo
elimina a necessidade de respeitar os direitos de propriedade
industrial estabelecidos nas leis de cada jurisdicao individual,
dado que sdo direitos nacionais independentes entre si. Nes-
se sentido, tendo a Lei de Propriedade Industrial adotado a
ordem nacional quanto & exaustdo dos direitos marcdrios, o
titular pode invocar seu direito de marca no Brasil a fim de
garantir sua exclusividade na comercializacdo de seus pré-
prios produtos legftimos, ainda que colocados por si mesmo
no mercado infernacional.

Quanto ao acérddo de 2 insténcia, o que se verifica sdo
diversas contradicées em sua fundamentacdo. Ao mesmo
tempo em que reconhece ter a Autora o poder de impedir
a importacdo que nédo autorizou nos termos do artigo 132,
I, da LPI, escolhe por afastar o principio da exaustéo, por
entender que a revenda decorrida de aquisicdo no exterior
ndo alteraria o objetivo da Lei de Propriedade Industrial.
Ovu seja, o acérddo entendeu por simplesmente descartar o
dispositivo legal, ndo o aplicando ao caso concreto, indo,

18O que néo é permitido ao STJ rever, diante do ébice da Stmula n® 07, que assim dispde: “A pretensdo de simples reexame de prova néo enseja recurso especial.”.

17 Processo e-STJ fls. 982-990.
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inclusive, 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 Judicidrio
de se imiscuir na opcdo adotada pelo Poder Legislativo, 4
que os desembargadores do TJSP, embora tenham reconhe-
cido o direito da Autora fundado no artigo 132, I, da LPI,
afastaram sua incidéncia por entender basicamente que a
exaust@o nacional néo seria a op¢do 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 impor-
tacdo paralela realizada pelas Rés.

Como se v&, os desembargadores, além de colocarem um
énus significativo sobre o titular da marca para controlar to-
das as transacdes ocorridas no exterior independentemente
de ter ou néo relacdo contratual com os intermedidrios envol-
vidos, aplicaram ao caso, de modo totalmente discriciondrio,
o principio da exaustdo internacional. Segundo tal modalida-
de de exaustdo, seria possivel afirmar ndo ser a Autora capaz
de controlar as operacées de importacdo de seus produtos
por terceiros ao Brasil, uma vez que seu consentimento 4
se depreenderia da primeira colocacdo desses no mercado
internacional. Contudo, conforme jé explicado e até mesmo
reconhecido pelo acérdao do TISP, a Lei de Propriedade In-
dustrial garantiu ao titular da marca o controle das impor-
tacoes feitas de seus produtos por agentes néo autorizados,
sob pena de violacdo marcéria, adotando, assim, o principio
da exaustdo nacional.

Por esses motivos, de modo equivocado também julgou o
Ministro Bellizze, do STJ. Isso, porque, baseando-se no julga-
mento da insténcia inferior acerca dos elementos fatico-pro-
batérios do caso, ratificou o acérddo recorrido, entendendo
ter havido o consentimento técito da Autora, ainda que a
concluséo de tal acérddo tenha sido baseada em premissas
completamente erradas e contraditérias. Desse modo, des-
considerou a decisGo monocrdtica a afirmacdo da instancia
inferior de que a importacdo dos produtos pelas Rés foi feita
sem o consenfimento da Autora. A decisGo de 2 instancia
autorizou tal importacdo baseando-se expressamente no
entendimento de que a Autora deveria ter previsto, com a
primeira alienacéo de seus produtos ocorrida no exterior,
que tais produtos em algum momento seriam destinados
ao Brasil, extraindo-se daf o suposto consentimento téci-
to. Tal entendimento ndo poderia ter sido confirmado pelo
Min. Bellizze, dado que claramente se esteia no principio da
exaust@o internacional das marcas, tendo a prépria Terceira
Turma do STJ, nas outras decisées acima analisadas, reco-
nhecido que ndo foi essa a vontade do legislador.

5 e Conclusao

Com a expressa abstencdo do Acordo TRIPS acerca de qual
regime de exaustdo dos direitos de propriedade intelectu-
al deveria prevalecer, deu-se aos paises membros o poder
de escolha entre as dimensdes internacional, regional ou
nacional de tal exaustdo. Com o advento da Lei n® 9.279,
promulgada em 1996, a escolha politica do legislador infra-
constitucional parece ter sido contundente: o Brasil adotou o
principio da exaust@o nacional em relag@o ao instituto mar-
cério. Isso porque o artigo 132 da referida lei, ao estabele-
cer excecoes & exclusividade de uso garantida ao titular da
marca quanto ao seu sinal (artigo 129), condicionou a livre
circulacé@o do produto marcado & sua colocacéo, pelo titular
ou por outrem com seu consentimento, no mercado interno,
isto ¢, no mercado nacional.

Dessa forma, um novo requisito passou a ser exigido para
que as importacdes ao Brasil, com fins comerciais, de produ-
tos portando marca de terceiro sejom consideradas integral-
mente licitas, qual seja, o consentimento do fitular dessa mar-
ca que conte com a exclusividade no pais de destino. Adotar
o principio da exaustdo em sua dimens@o nacional significa
dizer que, ainda que aquele produto seja vendido em outros
paises, isso ndo configura condicdo suficiente para autorizar
aquela importagéo ao mercado brasileiro. O consentimento
a que faz referéncia a lei deve ser destinado ao Brasil, requi-
sito sine qua non para se aferir a legalidade da operacéo
denominada importagéo paralela. Tal requisito pode se dar
tanto na modalidade expressa quanto na tacita, qualidade
essa Ultima em que devem ser observadas as condigdes es-
posadas no subcapitulo 3.3.3.

Conforme visto no decorrer do presente estudo, a importa-
cGo paralela é prética mediante a qual um terceiro, alheio &
rede de distribuicdo oficial de uma determinada marca, sem
direitos sobre fal sinal, foz ingressar, nos limites de determina-
do territério, produtos legitimos adquiridos em outro pafs. Tal
prdtica é frequentemente motivada pela disparidade de precos
daquele mesmo produto entre dois diferentes pafses, isto é, a
figura do importador paralelo surge diante do menor preco
que aquele produto pode ser comprado em mercado estran-
geiro'?°. Ocorre, também, quando, ainda que aquela linha de
produtos esteja presente no mercado interno, variacdes dessa
linha se encontram disponiveis apenas em outros paises, o que
enseja na busca do importador paralelo em ter exclusividade
na venda de tais variacdes em seu territério'?’. Ou, ainda, em
cendrio semelhante, ocorre quando o titular daquela marca,
ainda que 4 tenha efetuado o registro nacional, ndo iniciou
a comercializacdo daquele produto naquele mercado interno,
apenas em dmbito internacional, sendo o importador paralelo
o responsdvel pela primeira introducéo do produto nesse pas.

120 Como foi o caso dos uisques Johnnie Walker, White Horse e Black & White, em que o Réu por vezes preferia importar paralelamente tais produtos, j& que os
precos vendidos pelo exportador estavam menores do que aqueles vendidos pelo distribuidor exclusivo no Brasil.
121 Como foi o caso das batatas Pringles, em que o Réu estava importando sabores de tais batatas ainda ndo vendidas no Brasil.
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No caso da dimenséo internacional do principio da exaustéo,
todas essas situacdes sdo consideradas licitas, dado que tal
dimensdo condiciona a livre circulagcdo de um produto mar-
cado apenas & primeira colocacdo desse no mercado externo
pelo titular da marca, ou por outrem autorizado, extraindo-se
daf o consentimento necessdrio para com as comercializacdes
subsequentes. J& no caso da dimensdo regional, tais hipéteses
somente serdo licitas se a prética da importacdo paralela for
realizada por agente situado em pais integrante de um bloco
econdmico em que o pafs exportador também esteja inserido.
Contudo, nenhuma dessas foi a opcdo politica legislativa do
Brasil. Adotando-se o principio da exaustdo em sua ordem
nacional, ddvida ndo hé de que todos os cendrios acima men-
cionados, de acordo com a Lei n® 9.279/96, configuram vio-
lacdo a direito marcdrio do respectivo titular, uma vez que lhe
é conferida a prerrogativa de exigir, para tais importacées, o
seu devido consentimento em relacéo a essa operacdo quan-
do destinada ao mercado brasileiro.

Analisar se essa foi a melhor deciséo a ser tomada pelo le-
gislador infraconstitucional brasileiro foge do escopo do pre-
sente estudo, que demandaria o aprofundamento de diversos
ramos para além do direito marcdrio, ndo sé6 da drea juridi-
ca, mas também da drea econdmica. Contudo, ao escolher
pela exaust@o nacional, certamente se percebe uma maior
protecé@o concedida & propriedade industrial, optando-se por
restringir a livre concorréncia, na medida em que se limita
a possibilidade de terceiros empresdrios construirem seus
fundos de comércio 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 marcdrios no Brasil, é conferido ao
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titular a prerrogativa de oferecer seu produto por um preco
maior ou menor no territério nacional. Apesar da segregacédo
de mercados ndo parecer o ideal na visdo de um consumi-
dor, a exaustdo nacional acaba por proteger os interesses
dos investidores estrangeiros diretos, o que pode os incen-
tivar a injetar dinheiro no pafs, j& que ndo serdo confron-
tados 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 |lhe garante uma maior
efetividade da funcéo informacional daquela marca. Isto &,
ainda que se possa argumentar que a funcéo de indicacéo
de origem empresarial daquele signo permanece exercendo
seus regulares efeitos com a importacéo paralela, eis que se
tratam se produtos legitimos e nédo contrafeitos, a funcdo de
garantia de qualidade, que concebe a marca como um indi-
cativo do nivel de qualidade e uniformidade que o consumi-
dor pode esperar daquele produto, pode ser comprometida
com fal prdtica.

Como se viu nos casos concretos demonstrados no capitu-
lo quarto, é comum haver um tensionamento entre direito
marcdério e o principio da livre concorréncia. Conquanto
haja na marca um potencial de criar barreiras & entrada
de novos concorrentes'?, a protecdo que lhe é conferida
ndo pode ser vista, por si sé, como anticoncorrencial. Na
verdade, tal instituto possui uma natureza pré-competitiva,
dada a sua funcdo essencial de diferenciar os produtores e
comerciantes, assim como seus respectivos produtos e ser-
vigos, o que permite aos consumidores uma escolha infor-
mada, mantendo a individualizacdo daquele agente frente
aos concorrentes em um mercado de livre concorréncia. A
mera profecdo marcdrio ndo tem o poder de impedir que
outros agentes econdmicos oferecam produtos alternativos e
concorrentes, mas apenas protege a identidade daquele ven-
dedor 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.

122 J§ que teria acesso a mais fontes de oferta daquele produto no mercado.

123 Especialmente em segmentos com marcas bem estabelecidas, o que faz com que um novo agente tenha que gastar vultosas quantias, irrecuperdveis em um
primeiro momento, em publicidade e marketing, para conseguir competir pela clientela.
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Nesse sentido, tanto a propriedade industrial (e intelectual,
como um todo) quanto a concorréncia buscam o desenvol-
vimento econémico, por vieses, contudo, distintos: um pela
diferenciacdo e o outro pela competicdo. Ambas possuem
fundamento no interesse pUblico e buscam estimular a inova-
cGo e o desenvolvimento de novas técnicas, produtos e ser-
vicos. Retirar a protecé@o conferida & marca em beneficio da
livre concorréncia significaria conceder o emprego de todo o
investimento por trds feito por aquele determinado agente a
todos os seus concorrentes, o que certamente resultaria em
um menor incentivo & inovagdo no pais e em uma concorrén-
cia ineficiente. Portanto, vislumbra-se que a protecdo a mar-
ca e & concorréncia ndo podem ser vistas como antagdnicas.
Enquanto o direito marcdrio possui como esséncia a promo-
c@o de uma dindmica concorrencial entre os vendedores de
bens e servicos através da diferenciacdo entre eles, o direito
concorrencial estabelece o arcabouco regulatério necessério
para coibir prdticas que possam distorcer ou comprometer a
integridade dessa dinédmica, estando tais institutos juridicos
em verdadeira confluéncia.

Desse modo, apesar de haver discussées sobre qual dimen-
s@o de exaustdo seria melhor ao pafs adotar, conclui-se que
adotar a exaust&o nacional néo resulta em violacéo ao prin-
cipio da livre concorréncia, mas apenas em uma protecdo
mais rigida ao instituto marcario. Ao conferir ao titular da
marca a primeira colocacdo do produto no mercado na-
cional, mesmo que tal produto j4 tenha sido colocado no
mercado internacional, foi-lhe garantido um maior controle
sobre a qualidade dos seus produtos, dando-lhe a escolha
de infroduzir aquele produto ou ndo no mercado brasileiro,
e também de como introduzir (por exemplo, apds 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 esta entender, a qualquer mo-
mento, que os produtos de um concorrente se alinham de
melhor maneira & sua expectativa. Com isso, o modo que
esse titular tem de manter o méximo de consumidores fiéis
aos seus produtos é investindo em sua prépria eficiéncia,
construindo para si uma vantagem concorrencial, diferen-
ciando-se dos demais concorrentes por meio de sua mar-
ca. Assim, o controle de qualidade garantido pela exaustao
nacional certamente facilita a manutencdo dessa vantagem
concorrencial. Além disso, adotar a exaustéo nacional pro-
tege o fitular da marca de represélias 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 ndo observou
o correto acondicionamento daquele lote importado, por
exemplo, ao sofrer os danos por essa precdria preservacéo
do produto, imputard a culpa, ao menos em um primeiro
momento, & marca aposta sobre aquele bem. Certamente,
isso resultard 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 exclu-
siva ndo é necessariamente importante para a discusséo da
licitude da importacdo paralela, nos termos do artigo 132,
inc. Ill, da LPI. Isso porque, havendo ou néo a cldusula de
exclusividade, se houve a importacéo paralela ao mercado
brasileiro sem o necessdrio consentimento do titular do mar-
ca, tal prética configura violac@o ao direito marcdrio, poden-
do o titular impedir a operacdo. Néo se retira, contudo, a
sua importancia: a cldusula de exclusividade serd relevante
na medida em que demonstra a preocupacdo do fitular da
marca em fazer uma introducéo controlada de seus produtos
no mercado brasileiro, mantendo a qualidade e reputacédo
associada & marca, com, por exemplo, investimentos em
marketing e servicos de assisténcia técnica pds-venda. Ain-
da, pode servir de contra-argumento em situacdes em que
a compra para importacéo tenha sido feita com distribuidor
autorizado em outro pafs, vez que a existéncia de cldusula de
exclusividade ao mercado brasileiro pode valer como uma
das formas para impedir a presuncéo do consentimento t4ci-
to do fitular da marca.

Como se v&, o tema da importacéo paralela envolve diversos
direitos e interesses e, conforme analisado no capitulo quar-
to, a complexidade de tal prdtica, bem como a falta de um
estudo técnico mais aprofundado, gera entendimentos diver-
gentes pelo Poder Judicidrio acerca da correta aplicacdo do
artigo 132, lll, da LPI, o que, consequentemente, resulta em
inseguranca juridica. Com o presente estudo, a partir de um
exame do fenémeno da importacdo paralela sob a ética do
direito marcério brasileiro e suas implicacées, em consonan-
cia ao que dispée 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 titu-
lar da marca (ou por outrem com seu consentimento, expres-
so ou tdcito) no mercado brasileiro é que esgotard os seus
direitos marcdrios, permitindo-se, a partir de entéo, o livre
comércio do bem em questdo. E importante ressaltar que,
caso haja a adocdo de préticas 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 fitular de uma marca de um produto ca-
racterizado por sua fungibilidade ndo impede a concorréncia
de existir, de modo que ndo hd 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 importacdo po-
ralela se trata de uma opcdo politica do legislador, tendo
em vista, também, as relacdes internacionais em um mundo
que se vé cada vez mais infegrado, além de diversos estu-
dos econémicos por trds, considerando-se, ainda, ser o Brasil
um pais em desenvolvimento. Todavia, ndo se pode ignorar
que o avanco exponencial da tecnologia e a prevaléncia de
mercados digitais ampliaram as fronteiras de comércio, de
tal modo que o fendmeno da importacéo paralela se insere,
atualmente, em um contexto diverso e muito mais amplo do
que aquele em 1996. Adotar a exaustdo nacional, nesse ce-
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nério, para toda e qualquer situacdo, nos termos que a Lei
impde, pode significar criar um obstaculo ao fluxo internacio-
nal de mercadorias que j& fazem parte do cotidiano global
e que garante mais opcdes de escolha ao consumidor. Por
sua vez, adotar a exaustdo internacional, além de reduzir a
protecdo marcéria, pode significar, também, a reducdo de
barreiras protecionistas & indUstria local, sujeitando o merca-
do interno a um aumento significativo de produtos importa-
dos, desafiando os produtores nacionais a competir em um
cendrio que pode acabar sendo desigual. Em Gltima andli-
se, a decisdo acerca de se permitir ou proibir a importacéo
paralela reflete em uma escolha estratégica sobre o tipo de
economia que o Brasil deseja promover, bem como sobre o
papel que o direito marcdrio desempenhard nesse processo

de crescimento.
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