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RESUMO

Esta monografia € resultado do entendimento doutrinario e
jurisprudencial sobre o principio da exaustdo de direitos de propriedade intelectual -
previsto na lei de propriedade industrial e aplicado analogicamente aos direitos autorais -,
e, por conseguinte, os seus reflexos na legalidade da importacdo paralela, partindo-se de
um contexto internacional, para, entdo, observar a questdo sob a Gtica do direito patrio.
Neste estudo, levamos em consideracdo, brevemente, a parte conceitual e historica de
contratos internacionais e de propriedade intelectual, com o objetivo de formar substrato
para uma andlise aprofundada sobre o principio em questdo. O trabalho foi desenvolvido
com vistas ao direito marcario, uma vez que este, particularmente, tem sido objeto de
recentes andlises pelos tribunais superiores. Tragamos as espécies de exaustdo de direitos,
para, em seguida, abordarmos a opcdo feita pelo legislador patrio, qual seja, a exaustdo
nacional de direitos, o que, por consequéncia, torna ilegal a importacdo paralela. Nao
obstante, como se trata de uma questdo polémica, ainda em vias de ser pacificada, foram
abordadas posi¢des doutrinarias divergentes sobre a legalidade da importacdo paralela. Ao
final, demonstramos que também alguns julgados dos tribunais superiores apresentam
diferentes considerac@es acerca deste assunto. Com base no julgado mais recente do STJ e
na opc¢do feita pelo legislador, concluimos que a pratica de importacdo paralela esta
proibida, mas, a depender do caso, a questdo deve ser relativizada sob o fundamento de

principios constitucionais.

Categorias / Palavras chaves: Importacdo Paralela, Principio da Exaustdo de Direitos de
Propriedade Intelectual, Propriedade Intelectual, Contratos Internacionais, Contrato de
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INTRODUCAO

Impulsionada pela evolucdo tecnoldgica, a globalizacdo alterou
significativamente o cendrio social, politico e econébmico mundial. A remodelacdo de
fronteiras no campo do comércio internacional foi uma delas, permitindo uma ampla
atuacdo de sociedades empresarias, com a oferta simultanea de produtos e servicos em
diversos paises.

Ressalta-se, ab initio, que expandir-se globalmente ndo necessariamente
implica a criagdo de subsidiarias em outros paises com relagdo societaria direta; ha também
a opcao de firmar acordos comerciais com empresas locais para distribuicdo e venda de
produtos em territdrio estrangeiro.

Neste contexto de intensificacio do comércio internacional,
naturalmente, os contratos internacionais ganharam relevancia, e, por consequéncia, alguns
de seus aspectos passaram a ser densamente debatidos a medida que confrontam com
normas que visam resguardar a harmonia social e a defesa da ordem econémica de
determinada jurisdicéo.

O presente trabalho visa discorrer sobre os aspectos juridicos que
envolvem, por meio de contratos, exclusividades territoriais concedidas por titulares de
propriedade intelectual para distribuicdo ou fabricacdo de produtos, ou para uso e
exploracdo de direitos, em contraposi¢do ao chamado principio da exaustdo de direitos, que
atua como limitador do exercicio de direitos de propriedade de intelectual, bem como da
autonomia da vontade.

Interessa-nos 0s aspectos juridicos que envolvem os direitos de
propriedade intelectual — embora neste trabalho abordaremos somente o direito marcério —,
0s quais visam proteger as criacdes intelectuais e representam ativos valiosissimos para as
empresas atualmente.

No conflito envolvendo a chamada importacdo paralela, de um lado ha os
interesses de titulares de propriedade intelectual, que buscam o controle da circulacdo de
produtos. O titular de uma marca, por vezes, quer introduzi-la em determinado mercado,
por meio de outras empresas com as quais mantém parceria comercial, a fim de garantir o
bom uso e divulgacdo da marca, o cumprimento de questdes regulatorias, a criagdo de
acoes de marketing conjuntas, e, de um modo geral, 0 acompanhamento da aceitagdo do

publico consumidor em relagdo ao seu produto.



Por outro lado, contrapem-se aos interesses gerais relativos a livre
circulacdo de mercadorias e a livre iniciativa privada. Este apelo por um mercado sem
restricdes ndo tem personagem definido, podendo ser de interesse de qualquer pessoa. Um
turista que decide comprar perfumes de uma marca famosa nos Estados Unidos néo quer
ser impedido de revendé-los no Brasil, sob o argumento de que outra empresa detém
exclusividade para comercializa-lo neste territorio.

Importante observar que esta situacdo afeta dois elementos essenciais do
contrato: (i) o acordo de vontades que, neste caso, visa estabelecer canais de distribuicdo
ou parcerias exclusivas em territérios estrangeiros para os titulares de direitos de
propriedade intelectual; e (ii) a subordinacdo do contrato ao ordenamento juridico
aplicavel, o que, neste caso, define a norma juridica que imperard para a aplicacdo
principio da exaustdo de direitos.

Com o objetivo de abordar os aspectos mais controvertidos, sem perder a
objetividade, o presente trabalho abordara aspectos de contratos e de propriedade
intelectual, bem como explorara o posicionamento dos nossos tribunais em relacéo a este
assunto.

Assim, no Capitulo 1, abordaremos brevemente a crescente importancia
do comeércio internacional, e, por consequéncia, a relevancia do contrato internacional para
instrumentalizar e viabilizar as relacGes advindas deste cenario. Também, conceituaremos
0 contrato internacional, levando em consideracao alguns dos principios para sua completa
compreensdo. Por fim, serdo considerados alguns aspectos da propriedade intelectual,
matéria intrinsicamente ligada a questdo da importacdo paralela.

No Capitulo 2, abordaremos o principio da exaustdo de direitos de
propriedade intelectual, tracando aspectos historicos e conceituais até chegarmos ao
tratamento conferido pelo legislador nacional a esta matéria. Como consequéncia natural
deste principio, abordaremos a questdo da importagédo paralela e seus impactos para alguns
tipos de contrato usualmente praticados no comércio internacional. Por fim, serdo
demonstrados alguns jugados importantes para a definicdo da legalidade da importacéo
paralela.



1 DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE COMERCIO

1.1 Do Comércio Internacional

1.1.1 Aspecto geral

A troca de bens e servicos através de fronteiras internacionais — ou, mais
conhecidamente, o comércio internacional — existe hd milénios e sua relevancia para a
humanidade é incontestavel. A nossa prépria historia teve seus primordios tracados pela
busca de novas fontes de riqueza em outros continentes e de um suposto novo mercado
consumidor — este ultimo que nunca se solidificou, dada a natureza exploratéria da grande
parte das coldnias portuguesas, com as quais a metropole possuia 0 monopolio das trocas
comerciais.

Contudo, foi apenas ha algumas décadas que a importancia econdmica,
social politica da internacionalizacdo do comércio passou a crescer exponencialmente.
Com o avanco dos transportes e da telecomunicacdo, fomentada pela busca cada vez maior
de novos mercados e menores custos com recursos de capital, naturais e de méo-de-obra,
empresas locais transformaram-se em corporac6es multinacionais e assim se solidificaram,
principalmente o inicio do século XX. Com o fortalecimento da globalizacdo, o territorio
internacional se tornou palco da competicdo entre empresas de diversas nacionalidades, as
quais hoje escolhem onde, com quais parceiros e em quais mercados consumidores atuar.

Hoje, visivelmente, tamanha é a relevancia do comércio internacional
que nédo ha barreiras culturais e ideoldgicas que o impeca, tendo como exemplo mais bem
sucedido a China, um pais que, ndo obstante apresentar estrutura politica
significativamente diferente do mundo ocidentalizado, ocupa papel de destaque no
comeércio internacional. Portanto, o comércio internacional estd inserido num campo
altamente complexo, uma vez que ha influéncia de dois ou mais Estados, com aspectos
ideoldgicos, culturais, econémicos, juridicos proprios.

Em funcdo destas divergéncias, tem-se observado um esforco para
conceber e unificar a normas e costumes internacionais, capazes de aproximar paises por

meio de relagcBes mercantis. Este processo de uniformizagdo, sendo natural, é considerado



necessario no ambito juridico®, e apresenta raizes na idade média formando, desde ent#o,
um corpo de costumes e normas para a estruturacdo do comercio privado internacional,
denominado lex mercatoria®.

No que tange ao ambito privado, vale destacar mencdes na doutrina a
respeito da nova lex mercatoria, a qual ganhou forca e protagonismo com a globalizagéo, e
apresenta, dentro da visdo autonomista, um carater transnacional, autbnomo e autoprodutor
de normas®. Além disso, entidades privadas também participam intensamente do processo
de internacionalizagdo das normas aplicaveis aos contratos internacionais, como, por
exemplo, a International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).

Para aproximacdo dos Estados nacionais, muitos foram os esforcos na
direcdo da criacdo de instituicGes de ambito global, como Banco Mundial e Fundo
Monetério Internacional (FMI) e o Acordo Mundial de Tarifas e Comércio (GATT), que
atuaram no sentido de estruturar as relagdes financeiras e estimular o comércio mundial.

Acrescenta-se, ainda, que o aumento das relagbes comerciais e
financeiras levou, ainda mais, a necessidade inevitavel de se estabelecerem regras comuns
aos paises participantes dessa nova conjuntura mundial.

Neste cenario, por exemplo, ganha importante papel a Organizacao
Mundial do Comércio (OMC), criada em 1995, ap6s uma série de negociac@es frustradas
na Rodada Uruguai, que se iniciou em 1986. A OMC visa a regulamentacdo do comércio
entre 0s seus paises-membros, fornecendo uma estrutura para negociacdo e formalizacéo

de acordos comerciais, além de um processo de resolugdo de conflitos. Neste sentido:

The WTO agreements cover goods, services and intellectual
property. They spell out the principles of liberalization, and the
permitted exceptions. They include individual countries’
commitments to lower customs tariffs and other trade barriers, and
to open and keep open services markets. They set procedures for
settling disputes. These agreements are not static; they are
renegotiated from time to time and new agreements can be added
to the package. Many are now being negotiated under the Doha

! Fiad, Patricia Sampaio. A Criagdo do Direito do Comércio Internacional: Uma Uniformizacdo
Desuniforme. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, v.2, n.22. p.5

2 Disponivel em: http://en.wikipedia.org/wiki/Lex_mercatoria. Acesso: 25/09/2013.

® Tomazette, Marlon. Internacionalizacdo do Direito Além do Estado: A Nova Lex Mercatoria e Sua
Aplicacéo. Revista de Direito Internacional. v. 9, n. 4, 2012. p. 113


http://en.wikipedia.org/wiki/Lex_mercatoria
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Development Agenda, launched by WTO trade ministers in Doha,
Qatar, in November 2001.*

Com o objetivo de facilitar o comércio internacional, a despeito de
divergéncias entre Estados, a OMC em suas negociacfes tem provido uma base de regras
para o comercio internacional, com o objetivo de colaborar com fabricantes e prestadores
de servicos, importadores e exportadores a conduzirem seus negécios®. A partir desta base,
tem-se um maior fluxo de contratos e uma maior aceitacdo das tratativas entre particulares
pelos Estados envolvidos.

Cabe destacar também o papel da UNCITRAL (Comissdo das Nagdes
Unidas para o Direito do Comércio Internacional) que elaborou a Convencgdo de Viena
sobre a Compra e Venda Internacional de Mercadorias de 1980, a qual visa uniformizar as
normas de direito material dos contratos de compra e venda internacional de mercadorias.

Recentemente, o Brasil se tornou o 79° Estado-Parte a ingressar nesta
convengdo considerada uma legislacdo moderna e flexivel que permite diminuir os custos e
0s riscos de contratos internacionais, dinamizando o comércio no ambito global entre
empresas’.

A titulo exemplificativo, podemos citar 0s principais regramentos
internacionalmente uniformes em vigor no Brasil: Convencgéo de Genebra para a Adocgéo
de uma Lei Uniforme Sobre Letras de Cambio e Notas Promissorias, de 1930; Lei

Uniforme Relativa ao Cheque, de 1931; Convencdo Europeia sobre Resolucdo de Disputas

* WORD TRADE ORGANIZATION. Uruguay round agreement: Part | - general provisions and basic
principles. <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm>. Acesso em: 08 jul. 2013.
Traducdo livre do autor: Os contratos da OMC abrangem bens, servicos e propriedade intelectual. Versam
sobre principios de liberalizagdo comercial e exce¢des permitidas. Incluem compromissos individuais de
paises para reduzir tarifas alfandegarias e outras barreiras, bem como para abrir e manter abertos 0s
mercados. Instituem procedimentos para a resolucdo de conflitos. Estes contratos ndo sdo estaticos; sao
negociados periodicamente e novos contratos podem ser celebrados. Muitos estdo atualmente sendo
negociados sob a rodada de Doha, instituida pelos ministros da OMC em Doha, Qatar, em novembro de
2001.

*Transcricdo de trecho do site: At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed by the bulk of the
world’s trading nations. These documents provide the legal ground rules for international commerce. They
are essentially contracts, binding governments to keep their trade policies within agreed limits. Although
negotiated and signed by governments, the goal is to help producers of goods and services, exporters, and
importers conduct their business, while allowing governments to meet social and environmental objectives.

® Referida convencéo aplica-se restritivamente a empresas para comércio de bens, conforme se depreende do
trecho a seguir: The CISG governs contracts for the international sales of goods between private businesses,
excluding sales to consumers and sales of services, as well as sales of certain specified types of goods. It
applies to contracts for sale of goods between parties whose places of business are in different Contracting
States, or when the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting
State. Disponivel em http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html


http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
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Envolvendo Investimentos entre Estados e Nacionais de Outros Estados, de 1965;
Convencdo Interamericana Sobre Arbitragem Comercial Internacional, de 1975;
Convencdo de Roma, de 1980; a Convencdo das NacGes Unidas para a Venda
Internacional de Mercadorias, de 1980; e Convencdo Interamericana sobre Direito
Aplicavel aos Contratos Internacionais, de 1994’

Portanto, como se observa, existe um movimento agudo para estimular e
intensificar o livre comércio de produtos e servicos em nivel global. Os Estados e
entidades internacionais ndo tém medido esforcos para facilitar e promover o comércio
internacional, criando standards e fornecendo subsidios para que o empreendedorismo nao
se limite geograficamente. Trata-se de um movimento inquestiondvel, mas que depende,
sobretudo, de seguranca juridica e de um alinhamento quanto a exploracdo de direitos em

diferentes jurisdices.

1.1.2 A expansdo empresarial por meio da criagdo de exclusividades comerciais

“You have no choice but to operate in a world shaped by globalization
and the information revolution. There are two options: Adapt or die.”® Esta definicdo de
Andrew S. Grove, importante empresario na histdria dos Estados Unidos, ex CEO da Intel,
ilustra bem um cenério inevitavel, qual seja, o de se adaptar a economia globalizada e
expandir os negdcios para além das fronteiras nacionais.

As empresas optam muitas vezes por investir em mercados internacionais
por diversos motivos, dentre 0s quais, podemos citar a simples busca por outro mercado
consumidor decorrente da saturacdo do mercado interno, barateamento do custo de
producio, criacdo de parcerias para incrementar a qualidade de produtos e servicos®.

A expansdo no comércio internacional pode ocorrer de forma indireta,
por meio de associacdes com distribuidores ou de concessbes para exploragédo de seus
direitos de propriedade intelectual, e, assim, oferecer seus produtos e servigos, sem a

necessidade de estabelecer uma operacdo completa em determinado territorio.

"FIAD, op. cit., p. 5.

® Traducdo livre do autor: Vocé ndo tem outra chance, sendo a de operar em um mundo moldado pela
globalizacgdo e revolugdo da informatica. Ha duas opgOes: Adaptar-se ou morrer.

SWHY do companies invest overseas? Globalization 101. Disponivel em:
<http://www.globalization101.org/why-do-companies-invest-overseas>. Acesso em: 25 jul. 2013.
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E comum uma empresa controlar sua rede de distribuicdo em niveis
globais, vinculando o escoamento de seus produtos a determinados canais exclusivos. Uma
empresa estrangeira ao entrar em territorio desconhecido busca, naturalmente, assegurar o
maior controle possivel sobre seus bens, visando a prote¢do de seus ativos.

Além de conferir um maior controle sobre os ativos de uma empresa, a
criacdo de exclusividades torna-se uma estratégia para tirar dos concorrentes importantes
canais de distribuicdo de bens e servicos em determinados mercados.

Como bem indica Paula Andrea Forgioni, o escoamento da producdo é
vital para o desenvolvimento da empresa; preco e qualidade pouco ou nada significam se
ndo houver a venda do produto. A partir do momento em que o distribuidor vincula-se a
um so fornecedor, comercializando apenas uma marca, 0s concorrentes desse fabricante
podem perder um importante canal de escoamento da sua producéo.™

Uma empresa que licencia sua obra autoral — desenhos de super-heradis,
por exemplo — a um varejista, em um acordo de exclusividade mutuo, acaba eliminando de
seus concorrentes a possibilidade de utilizarem este varejista para levar o produto ao
consumidor final, o que pode ser determinante para o sucesso ou fracasso da empresa
licenciante, dependendo do tamanho e relevancia deste canal especifico de vendas™.

Entendemos que a determinacdo de territdrio e a exclusividade neste tipo
de contratacdo sdo fundamentais para as duas partes: ao cedente lhe € garantido o controle
sobre a comercializacdo dos seus produtos, além de poder viabilizar formas de garantir a
qualidade dos seus produtos e o nivel de seus servigos em determinados mercados. Por
outro lado, ao cessiondrio da exclusividade é garantido o monopdlio de venda e
comercializacdo em determinado mercado.

Conclui-se, portanto, que do inevitavel processo de globalizacdo surgem
diversas estratégias para escoar 0s produtos em outros paises, sendo a criacdo de

exclusividades comerciais uma de suas feigdes.

19 FORGIONI, Paula Andrea. Contrato de distribuicdo. 2. ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p.
256
Y 1bid., p. 256
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1.2 Caracterizacéo do Contrato Internacional

1.2.1 Aspecto geral

Os contratos internacionais tém sido objeto de diversos acordos entre
Estados, bem como de constantes construcfes tedricas por parte doutrina, em razdo do
desenvolvimento de uma economia globalizada e do comércio internacional.

Este cenario propiciou a criacdo de inimeras formas de contratacédo, que
aperfeicoaram as técnicas ja existentes e geraram novos institutos juridicos, contribuindo
para o desenvolvimento do Direito. Os contratos internacionais, pois, apresentam papel
relevante ndo s6 pelo fato de viabilizar e instrumentalizar as relagBes derivadas do
comeércio internacional, como, também, por ser um importante fomentador de inovacGes e
criagdes juridicas.

Estes contratos caracterizam-se pela extraterritorialidade, uma vez que
ndo ultrapassam barreiras geograficas. S0 naturalmente consequéncia do intercambio de
Estados e pessoas que passaram a oferecer produtos e servicos com maior celeridade em
raz&o das novas tecnologias.*?

Embora reconheca que “os contratos internacionais sdo o motor, no
sentido estrito, do comércio internacional, e, no sentido amplo, das relagdes internacionais,

513

em todos os seus matizes”", Irineu Strenger ndo defende uma autonomia absoluta do

contrato internacional. Ao contrdrio, o contrato internacional deve inevitavelmente se

submeter a uma harmonizagdo com o regimento interno de cada Estado. Nas suas palavras:

As normas de direito obrigacional sdo, inevitavelmente, aplicaveis
as relagcdes juridicas emergente da atividade mercantil, com
algumas modificaveis. Tais modificagdes justificam-se pela
necessidade de adaptar a ordem juridica positiva a especialidade
técnica da atividade econémico-mercantil. Esse é um aspecto
confluente do Direito do Comércio Internacional e Interno,
porquanto ambos tém por objeto a sistematizacdo de técnicas
juridicas adequadas as operacdes de transformacdo e de circulacdo
de bens ou de servigos no mercado.™

12 VENTURA, Carla A. Arena. Revista Eletrdnica de Direito Internacional, vol. 6, 2010, p.94. Disponivel
em: http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/volume6/ Acesso em: 27 set. 2013.

3 STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do comércio. 4. ed. Sdo Paulo: LTr, 2003b, p. 31
14 i
Ibid., p. 32.


http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/volume6/
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N&o obstante, insta ressaltar que o Direito Comercial estd em um
processo de internacionalizacdo intensificado, tendo em vista as novas necessidades
advindas da economia moderna e globalizada. Nesse sentido, de acordo com as licdes de
René Rodiére®: “as legislagdes nacionais se achegam, e as convengdes internacionais
tendem a substituir a disparidade dos Direitos positivos dos Estados, por uma
regulamentag¢do nica”.

Entendemos que, diante deste cenario, em que o fluxo de produtos e
servicos rompeu as fronteiras dos Estados nacionais, ha um caminho natural de se
reconhecer mais autonomia aos contratos internacionais. Nessa linha, como j& observamos
neste trabalho, o Brasil tende a acompanhar e incorporar regramentos internacionalmente

consagrados, como consequéncia inevitavel de sua exposi¢do no comercio internacional.

1.2.2 Do conceito de contrato internacional de comércio

Pode-se dizer que tem sido uma tarefa ardua para a doutrina conceituar
contratos internacionais. No Brasil, prevalece que a internacionalidade do contrato se
verifica quando ha um "elemento de estraneidade", que pode ser o domicilio das partes, o
local da execucdo de seu objeto ou outro equivalente, criando-se liame com mais de um
sistema juridico™.

Vale lembrar que a convencdo interamericana sobre o Direito aplicavel
aos contratos internacionais define em seu art. 1° que: “Deve ser entendido que o contrato
é internacional, se as mesmas partes tém a sua residéncia habitual ou estabelecimento em
diferentes Estados Partes, ou se o contrato tem vinculacdo objetiva com mais de um Estado
Parte.”

Em referéncia a esta definicdo, Josué Drebes conclui que: “Nestes
termos, o contrato internacional pode ser entendido como um instrumento especializado do

DIPr que busca regular uma relacdo juridica envolvendo duas partes, sendo que este objeto

> RENE, 1968 apud STRENGER, op. cit., 2003b, p. 47.
6 YONEKURA, Sandra Yuri. O Contrato Internacional. Disponivel em: <http:/jus.com.br/artigos/4527>.
Acesso em: 25 set. 2013.


http://jus.com.br/artigos/4527/o-contrato-internacional
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detém um ou mais elementos de estraneidade e possui vinculos com um ou mais sistemas
juridicos distintos*’.”

Maristela Basso, por sua vez, entende que ndo basta haver um elemento
estrangeiro, como este deve ser relevante no caso concreto, e, valendo-se da expressao de
Luiz Olavo Baptista, verificar se ¢ capaz de produzir o efeito “internacionalizante”.

Esclarece que

[...] hoje é internacional o contrato que, além do critério juridico
(producéo de feitos de direito em mais de uma ordem juridica
autdbnoma ao mesmo tempo), apresenta o critério econémico (fluxo
e refluxo sobre as fronteiras com consequéncias significativas para
mais de um pafs).*®
Feitas estas consideragdes, ressaltamos que o presente trabalho versa
sobre o contrato internacional do comércio, e ndo de contratos internacionais entre Estados.
Os contratos internacionais de comércio podem se apresentar em diferentes tipos, como

compra e venda, distribuicdo, licenciamento, prestacado de servicos etc.

1.2.3 Da principiologia relevante para este estudo

1.2.3.1 Principio da autonomia da vontade

Os acordos para estabelecer parcerias comerciais no ambito internacional
podem se revestir de diversas formas para estruturar juridicamente as relagdes econdmicas.
Neste sentido, o principio da autonomia privada, basilar nos acordos privados, assume
carater de extrema relevancia no &mbito internacional.

Nos contratos internacionais, alias, vige a chamada autonomia técnica
dos contratos, pela consolidagdo da Lex mercatoria e, principalmente, pela criatividade
decorrente das operacdes do comércio internacional ™.

Encontra-se no principio da autonomia da vontade a essencialidade de

um acordo no ambito privado, a saber, a livre convengdo das clausulas negociais para

" DREBES, Josué Scheer. O contrato internacional & luz do direito internacional privado brasileiro. Revista
Eletronica de Direito Internacional, Belo Horizonte, v. 6, p. 190-212, 2010. Disponivel em:
<http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/volume6/arquivos_pdf/sumario/josue_drebes.pdf>. Acesso em:
11 jun. 2013.

8 BASSO, Maristela. Contratos internacionais do comércio: negociagéo, conclusio, pratica. 3. ed. Porto
Alegra: Livraria do Advogado, 2002. p. 12

9 STRENGER, op. cit., 2003b. p. 50.
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realizacdo de um fim, conferindo a manifestacdo de vontade, um papel primordial neste
diapasao.

Nas palavras de Pablo Stolze Gagliano ¢ Rodolfo Pamplona Filho: “o
contrato € um fendmeno eminentemente voluntarista, fruto da autonomia privada e da livre
iniciativa.”®

Portanto, as partes tém a faculdade fixar livremente o conteudo destes
contratos, o que também é essencial prevalecer quando se trata de comércio internacional,
entre duas empresas sob jurisdigdes distintas.

Alids, no ambito do comércio, o principio da autonomia da vontade € de

suma importancia, conforme explica Strenger®:

A autonomia da vontade consagrou-se como principio objetivado
em todo o complexo comportamental do comércio internacional,
exatamente porque se revelou apta a consumar a formalizacdo dos
atos juridicos, de que serve o intercambio mercantil na consecugdo
de seus fins.

Portanto, trazendo a questdo da criacdo de exclusividades comerciais
para 0s contratos internacionais, prima facie, pode-se dizer que se trata de pratica
essencialmente licita, uma vez que as partes podem dispor com quem desejam contratar,

bem como as condigdes e os limites desta contratacéo.
1.2.3.2 Principio da sociabilidade e da eticidade

Como se sabe, em plena sintonia com o art. 3° da Constituicdo Federal, o
Cadigo Civil de 2002 respalda a dignidade da pessoa humana e fomenta a justica social, de
tal forma que ndo prevalece mais direito absoluto de carater eminentemente individualista.

O contrato, sendo uma figura do Cddigo Civil, passou a ter funcéo social,
sendo defeso conter elementos que estabelecam vantagens exageradas de uma parte em
prejuizo da outra, ou ainda em prejuizo da sociedade. Sao exigidas, neste sentido, regras
que facam prevalecer o bem comum, o equilibrio contratual, a justica social, igualdade

material. Neste sentido, disserta Magnus Venicius Rox em um de seus julgados,

2 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil: contratos: teoria Geral. Sdo Paulo: Saraiva, 2005.
v.6, t.1. p.39.
! STRENGER, Irineu. Direito internacional privado. 6. ed. Sdo Paulo: LTr, 2005. p. 820.
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Dessa forma, a finalidade do principio da socialidade é afastar a
mera aplicacdo do Direito Civil as relagdes dos particulares, eis
gue esses vinculos, em diversas oportunidades, podem interessar a
sociedade como um todo, autorizando, por conseguinte, a
intervencdo estatal. Em suma: o principio da sociabilidade objetiva
afastar a visdo individualista, egoistica e privatistica do Codigo
Civil de 1916.

Miguel Reale, na Exposicao de Motivos do Anteprojeto do Cédigo
Civil de 2002, defende que a socializacdo do Direito é uma das
grandes contribui¢des da nova codifica¢do. Sdo suas estas palavras:
Superado de vez o individualismo, que condicionara as fontes
inspiradoras do Cddigo vigente; reconhecendo-se cada vez mais
gue o Direito é social em sua origem e em seu destino, impondo a
correlagdo concreta e dindmica dos valores coletivos com 0s
individuais, para que a pessoa humana seja preservada sem
privilégios e exclusivismos, numa ordem global de comum
participacdo, ndo pode ser julgada temeraria, mas antes urgente e
indispensavel, a renovacgdo dos codigos atuais, como uma das mais
nobres e corajosas metas de governo. (TJ-PR, Apelagdo Civel: AC
5984770 PR 0598477-0. Relator: Magnus Venicius Rox. Data de
Julgamento: 23/09/2009, 16% Camara Civel)

Referido principio é de extrema importancia para o presente estudo,
tendo em vista que originariamente os direitos autorais e os direitos de propriedade
industrial apresentam forte carater individualista, visando precipuamente a protecdo dos
interesses do criador da obra ou invento.

Todavia, quando as relagdes dos titulares de tais direitos passam a afetar
a coletividade, ja ndo se pode mais conferir uma feicdo puramente individualista a tais
direitos, devendo também existir uma preocupacdo sobre os interesses da coletividade.

Como veremos adiante, em alguns casos explorados neste estudo houve
um juizo de ponderacdo em que prevaleceu o principio da livre iniciativa privada e, em
outros casos, 0s interesses dos consumidores sobrepuseram-se sobre o interesse do titular

de um direito de propriedade intelectual, que visava proteger sua rede de distribuicao.

1.3 Da Propriedade Intelectual
1.3.1 Nog0es introdutorias sobre propriedade intelectual
Apesar de a doutrina ser extensa no tocante a definicdo da propriedade

intelectual, ndo h& na legislacdo uma definicdo. Assim, para fins deste estudo, a

definiremos como os direitos resultantes da protecdo de determinadas criacOes intelectuais,


http://www.jusbrasil.com/legislacao/103251/c%C3%B3digo-civil-de-1916-lei-3071-16
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103251/c%C3%B3digo-civil-de-1916-lei-3071-16
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6130443/apelacao-civel-ac-5984770-pr-0598477-0
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6130443/apelacao-civel-ac-5984770-pr-0598477-0
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atribuindo-se um vinculo entre o criador e a criagdo. Portanto, diferentemente da
propriedade material que é adquirida por qualquer meio licito, a propriedade intelectual
inicia-se com a materializacéo de determinada criacéo intelectual.

Jodo da Gama Cerqueira exemplifica tais criagcOes da seguinte maneira:

O autor de trabalhos literarios ou de obras de arte, 0 compositor de
pecas musicais, 0 sdbio que escreve sobre assuntos cientificos ou
se entrega a investigacdes da mesma natureza, o inventor de novos
produtos ou novos processos e aplicagdes industriais, o artifice que
cria novas formas para o embelezamento dos produtos da industria,
assim como o escritor, o professor, o jornalista, o orador, o
pregador, os que exercem profissbes liberais, todos enfim, que se
dedicam a qualquer atividade intelectual, adquirem direito
exclusivo sobre suas producées, independentemente do maior ou
menor valor artistico, cientifico ou industrial ou o0 modo da sua
producéo.?

Por sua vez, a Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual®®
(OMPI), define propriedade intelectual como:

A propriedade intelectual inclui os direitos relativos as obras literarias,
artisticas e cientificas, as interpretacGes dos artistas intérpretes e as execucdes dos artistas
executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusdo, as invencfes em todos 0s
dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos desenhos e modelos
industriais, as marcas industriais, comerciais e de servico, bem como as firmas comerciais
e denominacbes comerciais, a protecdo contra a concorréncia desleal e todos os outros
direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e
artistico.* [A ABPI — Associacdo da Propriedade Intelectual® apresenta definicdo sobre

propriedade intelectual semelhante, claramente baseada na acima referidal.

2CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. 2. ed. Sio Paulo: Revista dos
Tribunais, 1982. v. 1, p. 7.

ZA Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), fundada em 1967, é um dos 16 (dezesseis)
organismos especializados do sistema das Nac¢des Unidas, com sede em Genebra, Suica. Além da protecdo da
propriedade intelectual, é responsavel pela administragdo dos varios tratados multilaterais que tratam sobre
aspectos legais e administrativos da propriedade intelectual.

**Na versdo original, em inglés: “intellectual property shall include the rights relating to: literary, artistic and
scientific works, performances of performing artists, phonograms, and broadcasts, inventions in all fields of
human endeavor, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, and commercial names
and designations, protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity
in the industrial, scientific, literary or artistic fields.” Disponivel em:
<http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html>. Acesso em: 20 jul. 2013.
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No entanto, ha autores que divergem deste entendimento abrangente.
Pontes de Miranda®, por exemplo, entende que a propriedade intelectual limita-se aos
direitos de autor, a protecdo sobre obra cientifica, artistica ou literaria, de forma diferente
da propriedade industrial, que engloba obras que se destinam a fins préaticos na produgéo e
distribuicdo de outros bens e servigos. Vale, contudo, destacar que diferencas conceituais
ndo implicam a destinacdo e funcdo da propriedade intelectual, qual seja, a de proteger as
criagdes do intelecto humano exteriorizadas dentro dos requisitos legais.

Alids, quanto ao escopo e abrangéncia a propriedade intelectual,
tradicionalmente, divide-se em propriedade industrial, referente as criagdes de uso da
industria e do comércio, como as invencles e marcas; e direitos autorais e conexos, que

compreendem criacdes referentes a, por exemplo, trabalhos literarios e software.

1.3.2 Legislacéo patria sobre propriedade intelectual

A Constituicdo Federal estabelece a propriedade industrial como sendo

um direito fundamental da pessoa humana, nos termos do artigo 5°, inciso XXIX:

[...] a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
temporéario para sua utilizagdo, bem como protecdo as criagdes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e
outros sinais distintivos, tendo em vista o interesse social ou o
desenvolvimento tecnolégico ou econdmico do pais.

Os direitos autorais também encontram protecdo no referido artigo,
consoante seu inciso XXVII: “aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagao,
publicacdo ou reproducdo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar”.

Quanto a legislacdo infraconstitucional, destacam-se (i) a Lei n® 9.279, de
14 de maio de 1996, também conhecida como a Lei da Propriedade Industrial, (ii) a Lei n°
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, chamada de Lei de Direitos Autorais; (iii) a Lei n°

A ABPI é uma associacdo sem fins lucrativos, fundada em 1963 com o nome de Associacdo Brasileira para
a Protecdo da Propriedade Industrial, que congrega empresas, escritorios de agentes de propriedade
industrial, escritérios de advocacia e especialistas. Disponivel em: <www.abpi.org.br>. Acesso em 20 jul.
2013.

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial: direito das coisas: propriedade
mobiliaria (bens incorporeos). propriedade intelectual. propriedade industrial. 4. ed. Sdo Paulo: RT, 1983. t.
16, p. 7-8.
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9.456, de 25 de abril de 1997 — a Lei de Protegéo de Cultivares, e (iv) a Lei n® 9.609, de 19

de fevereiro de 1998, intitulada Lei de Software.

1.3.3 Do carater internacional da propriedade intelectual

Os direitos de propriedade intelectual sdo irrefutavelmente

internacionais, cosmopolitas. Conforme bem ilustra Edmond Picard®":

a producdo do espirito, objeto do direito intelectual, destina-se
naturalmente a expandir-se para todos os lugares onde vai
civilizacdo. Ela é divisivel ao infinito, mas permanece sempre uma.
O autor de um livro, o inventor de um processo industrial, aquele
produziu uma obra musical ou uma obra suscetivel de ser
divulgada por ndo importa qual arte ou desenho, certamente nao
trabalhou unicamente para seu pequeno mundo, no qual ele vive,
nem mesmo para a nagao a qual ele pertence. Seu desejo, sua
esperanga, é de ver seu trabalho expandir.

Portanto, ndo se pode deixar de reconhecer a importancia do direito de
Propriedade Intelectual no ambito internacional, uma vez que a criacdo intelectual nao
encontra limites geogréaficos para sua expansao, e os criadores ndo podem ficar a mercé de
aproveitadores de suas cria¢des, pelo fato de estarem em outros territérios nacionais. Nesta

linha, Maristela Basso pontua que:

O reconhecimento da importancia da protecdo internacional traz
consigo a necessidade de celebragdo de convengdes internacionais
capazes de coordenar as leis internas dos Estados, conferindo
maior protecdo aos direitos intelectual. O estudo de direito
comparado, neste campo do Direito, tem sido fundamental a
harmonizagdo legislativa dentre os diversos paises, trabalho este
iniciado pela Unido de Paris e de Berna, em 1883 e 1886,
revigorado pela Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual —
OMPI, em 1967, e consolidado pelo TRIPS, em 19942

2" Etudes sur la propriété litteraire em France at em Angleterre. Paris, 1858 apud BASSO, Maristela. O
direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2000. p. 19.

%8 Basso, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria do
Advogado. 2000. p. 22
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Essencialmente, os direitos de propriedade intelectual apresentam carater
de onipresenca®, o que significa dizer que seguem o produto ou servico,
independentemente da regido.

N&o obstante a chamada internacionalizagdo dos direitos imateriais,
devemos sempre levar em consideracdo a autonomia dos paises para definir o regramento,
ainda que minimo, para protecdo de direitos desta natureza. Segundo marco estabelecido
por regras internacionais, mormente o Acordo TRIPS da OMC, cada pais tem autonomia
para elaborar e implementar normas de propriedade intelectual.

Nas palavras de Denis Barbosa™®:

Nenhum direito subjetivo resulta para a parte privada, da vigéncia
e aplicacdo do TRIPs. Como diz o proprio texto do acordo:

(art. 1.1) Os Membros determinardo livremente a forma apropriada
de implementar as disposi¢fes deste Acordo no ambito de seus
respectivos sistema e pratica juridicos.

Assim, por expressa determinacdo do proprio TRIPs, cabe a
legislacdo nacional dar corpo as normas prefiguradas no texto
internacional. N&o se tém, no caso, hormas uniformes, mas padrdes
minimos a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de
violagéo do Acordo - mas sem resultar, no caso de desatendimento,
em violacdo de direito subjetivo privado.

A despeito de referida autonomia, cumpre esclarecer que as leis
brasileiras de propriedade intelectual acima refletem essencialmente o0s acordos
internacionais dos quais o Brasil é signatario. A Lei da Propriedade Industrial, por
exemplo, foi promulgada ap6s as negocia¢fes no ambito da OMC, e adaptou o sistema
nacional de protecdo a propriedade industrial ao padrdo instaurado internacionalmente por
meio do TRIPs. Passaremos a seguir tratar brevemente dos principais acordos

internacionais.

1.3.3.1 Dos acordos internacionais relativos a propriedade intelectual: CUP, Convencéo de
Berna e TRIPs

Com o processo de industrializacdo na Europa, tornou-se necessario

conferir a inventos e criagbes um papel relevante no Direito. Era preciso que se

2 BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importacdo paralela. S&o Paulo: Atlas, 2011.

%0 BARBOSA, Denis. Aplicacdo do acordo TRIPs & luz do direito internacional e do direito interno: As
patentes concedidas na vigéncia da lei 5.772/71 jamais tiveram seu prazo prorrogado. Disponivel em:
<http://denisbarbosa.addr.com/parecer%201.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2013.
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reconhecesse a protecdo dos direitos de propriedade intelectual a fim de fomentar as
criagdes da industria, e, de um modo geral, a nova ordem econdmica burguesa. Contudo,
ndo bastava uma protecdo no ambito do direito interno somente, uma vez que as criagdes
imateriais sdo “‘transacionais, cosmopolitas, ndo podendo ser contidas, cristalizadas,
encapsuladas, dentro das fronteiras de um Estados™.

Nesse cendrio, em 1883, surgiu a “Conven¢ao de Paris Para a Protecao
da Propriedade Industrial” conhecida também como a “Conven¢ao da Unido de Paris” —
CUP. A Convengdo de Paris iniciou o sistema internacional da propriedade industrial,
sendo a primeira tentativa de harmonizacédo internacional de sistemas juridicos nacionais
para proteger a propriedade industrial.

A CUP introduziu, por exemplo, o principio do tratamento nacional, pelo
qual os paises membros gozam dos mesmos beneficios, em todos outros paises da Unido,
que as suas leis concedem, fundamentando, portanto, uma relacdo reciproca entre
membros.

Além disso, a CUP estabeleceu um nivel minimo de protecdo a
propriedade industrial dos paises signatarios, garantindo, assim, razoavel flexibilidade por
parte dos Estados para legislar sobre a matéria. Os principios minimos sdo de observancia
obrigatdria e aplicabilidade a todos os paises signatarios

A CUP, hoje, possui 14 signatarios iniciais (incluindo o Brasil), contando
até janeiro de 2013 com 174 paises signatarios>, tendo sido objeto de seis revisdes, a
ultima ocorrida em 1967, conhecida como Revisdo de Estocolmo. Foi promulgada no
Brasil, de forma parcial, pelo Decreto n® 75.572/75, e integralmente, pelo Decreto n°
635/92.

Em seguida, veio a Convencédo de Berna que surgiu da preocupagdo em
proteger as obras autorais no ambito internacional. Houve tempos em que a pratica da
contracdo internacional ndo era reprimida, chegando, pelo contrario, a ser favorecida.
Nesta época, chegou-se a entender que “os contraventores acreditavam que exerciam o

direito de copiar e publicar o que quisessem”gg.

$1 BASSO, op. cit., 2000, p. 73.

%2 PARIS Convention for the Protection of Industrial Property. Wikipedia: the Free Encyclopedia.
Disponivel em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Convention
_for_the_Protection_of Industrial_Property>. Acesso em: 1 ago. 2013

% BASSO, op cit., 2000, p. 86
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Os Estados europeus passaram entdo a firmar acordos para proteger as
obras autorais, cuja unido resultou a Convencao de Berna de 1886, que trata das obras
literarias e artisticas, independentemente do seu modo de expressao.

O “Burcau de Paris” e o “Burcau de Berna” eram secretarias
internacionais que, por razfes de praticidade, uniram-se em 1892, e, apds, receberam
varias denominag¢des, constituiram o “BIRPI — Cureaux Internation ausx Réunis Pour La
Protection de la Propriété Intelectuelle”. Com o surgimento da OMPI, em 14 de julho de
1967, o BIRPI passou a ser denominado “Secretaria Internacional”, passando a
administracdo da OMPI.>*

Nos anos 70, houve um intenso movimento de revisdo dos tratados
internacionais de propriedade intelectual. Argumentava-se que faltava mecanismos para
reconhecer e executar os direitos conferidos a propriedade intelectual, sendo que, neste
contexto, surge o TRIPs.

Como bem delineado no site do INPI (Instituto Nacional da Propriedade
Industrial), o TRIPs

[...] representa uma tentativa de regular e proteger diferentes bens
imateriais no mundo. E um acordo complexo, néo apenas pelo seu
conteudo substantivo e adjetivo, mas pelo enfoque dado ao tema,
vinculando-o & vida econdmica e comercial. E uma mudanca nos
institutos da propriedade intelectual, dando lhe outra interpretaco.
O Acordo possui dois mecanismos basicos contra as infragdes a
propriedade intelectual: a elevacdo do nivel de protecdo em todos
os Estados membros e a garantia da observacdo dos direitos de
propriedade intelectual .*®

O TRIPs foi elaborado e celebrado no contexto das negociagdes no
ambito do antigo GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio). Esclarece Denis

Barbosa que:

Completamente em oposi¢cdo ao sistema da CUP, o TRIPs
constitui-se  fundamentalmente de pardmetros minimos de
protecdo; embora presente, a regra de tratamento nacional é
subsidiaria em face do patamar uniforme de protecdo”. Em outras
palavras, enquanto a CUP permite certa liberdade aos signatarios
para regularem a protecdo a propriedade industrial, no &mbito do
TRIPs os paises signatarios sdo obrigados a conceder o nivel

34 i

Ibid., p. 96.

*Disponivel em <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_acordos/trips_html>. Acesso em:
8/07/2013.
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minimo de protecéo ali previsto, desviando, assim, a importancia
do principio do tratamento nacional.*®

A protecdo concedida pelo TRIPs é mais ampla que a da CUP, ja que esta
ultima € restrita & propriedade industrial; o TRIPs ndo apenas disciplina a protecdo de
marcas, indicacBes geograficas, desenhos industriais, patentes, topografias de circuitos
integrados, mas também aborda direitos autorais e direitos conexos, assim como a
informacao confidencial e concorréncia desleal.

Como veremos adiante, o TRIPS veio a direcionar a aplicagéo da regra
relativa a exaustdo de direitos, objeto de estudo deste trabalho, conferindo a cada Estado-
membro a autonomia para tratar desta questdo de acordo com as politicas internas.

Além disso, 0 TRIPs consagrou importantes principios para uma melhor
andlise sobre a protecdo da propriedade intelectual numa conjuntura internacional, quais
sejam, o “principio do tratamento nacional” e “o principio da na¢ao mais favorecida”.

Conforme previsto no art. 3 (1) do TRIPS:

Each Member shall accord to the nationals of other Members
treatment no less favorable than that it accords to its own
nationals with regard to the protection of intellectual property,
subject to the exceptions already provided in, respectively, the
Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome
Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of
Integrated Circuits. In respect of performers, producers of
phonograms and broadcasting organizations, this obligation only
applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any
Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of
the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the
Rome Convention shall make a notification as foreseen in those
provisions to the Council for TRIPS.*’

Portanto, direcionamento basilar para a protecdo da propriedade

intelectual € o de que os Estados-membros ndo podem impor regras menos favoraveis para

%BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2003, p. 196.

¥ WORD TRADE ORGANIZATION, op. cit.

Traducao livre do autor: Cada membro concedera aos nacionais dos demais membros tratamento nao menos
favoravel que o outorgado a seus proprios nacionais com relacao a protecao da propriedade intellectual, salvo
as excecoes ja previstas, respectivamente, na Convencao de Paris (1967), na Convencao de Berna (1971), na
Convencao de Roma e no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Materia de Circuitos Integrados. No
que concerne a artistas-interpretes, produtores de fonogramas e organizaoes de radiofidusao, essa obrigacao
se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faca uso das possibilidades previstas
no Artigo 6 da Convencao de Berna e no paragrafo 1 (b) do Artigo 16 da Convencao de Roma fara uma
notificacao, de acordo com aquelas disposicoes, ao Conselho para TRIPS.
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os titulares estrangeiros do que as regras aplicaveis aos titulares nacionais, na interprecdo
mais extensivel possivel.

Ademais é importante mencionar que o TRIPs ndo faz mencéo expressa a
importacéo paralela, atendo-se especialmente quanto ao uso de marca sem consentimento

do titular para proibir a contrafacéo.
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2 AS LIMITACOES DECORRENTES DO PRINCIPIO DA EXAUSTAO DE
DIREITOS

2.1 Do Principio da Exaustao de Direitos de Propriedade Intelectual

2.1.1 “First sale doctrine”

Antes de iniciarmos a discussdo acerca do principio da exaustdo de
direitos propriamente dito, tracaremos breves comentérios a um principio criado no direito
americano, a chamada first sale doctrine, que possui estreita correlagdo com o principio da

exaustdo de direitos. Neste sentido, ensina Goldstein®:

Patent, copyright, and trademark laws in all countires provide that
a protected good’s first sale inside the country terminates the
intellectual property owner’s right to control resales of the good in
that country. (This is called the “first sale” doctrine in the United
States, the “exhaustion” doctrine elsewhere).

Em publicacdo recente, Matthew Chiarizio relata os primdérdios da first-

sale doctrine®:

The Supreme Court first definitively recognized a legal exception
to such prohibitions in its 1908 ruling in Bobbs-Merrill Co. v.
Strauss. The Bobbs-Merrill Company, the copyright holder of the
novel The Castaway, required retail dealers to sell the book for one
dollar and included a statement to that effect below the copyright
notice inside the book. R.H. Macy & Company, owned by the
Strauss brothers, offered the book for retail sale at a price of
eighty-nine cents. True to the notice, Bobbs-Merrill sued for
copyright infringement, alleging that the defendants violated the
“sole right to vend” as granted to the copyright owner under the
law. Court disagreed with Bobbs-Merill’s argument and held that
the sole right to vend did not give the copyright owner the right to

% p. GOLDSTEIN, Intellectual Property, 2008, Chapter 7, Intellectual Assets in International Markets.
P.185.

Traducdo livre do autor: Legislacdo de patente, marca, direito autoral em todos os paises diz que a protecdo
para a primeira venda do produto dentro do pais esgota a propriedade intelectual do titular para controlar as
revendas do produto naquele pais. (Isto é chamado de “first sale doctrine” nos estados unidos, e exaustdo de
direitos nos demais paises).

% CHIARIZIO, Matthew P. An American Tragedy: e-books, licenses, and the end of public lending
libraries. Vanderbilt Law Review, v. 66, n. 2, p. 615-664, 2013. Disponivel em:
<http://www.vanderbiltlawreview.org/content/articles/ 2013/03/Chiarizio_66_Vand_L_Rev_615.pdf>.
Acesso em: 17 jul. 2013.
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restrict future sales, or to otherwise qualify a future owner’s
property rights in a physical copy of the book. Congress codified
the holding of Bobbs-Merrill in the 1909 Copyright Act, noting the
distinction between the copyright and the material object
containing the copyrighted work: The copyright is distinct from the
property in the material object copyrighted, and the sale or
conveyance, by gift or otherwise, of the material object shall not of
itself constitute a transfer of the copyright, nor shall the assignment
of the copyright constitute a transfer of the title to the material
object; but nothing in this title shall be deemed to forbid, prevent,
or restrict the transfer of any copy of a copyrighted work the
possession of which has been lawfully obtained.

A first-sale doctrine passou a ser codificada no US Code, Title 17,
Copyright, 8 109, esclarecendo que um individuo que reconhecidamente compra a cépia de
uma obra autoral passa a ter o direito de revender, exibir ou de outra forma dispor desta
copia particular, independentemente dos interesses do titular de direito. O direito de
distribuic&o termina, portanto, tdo logo o titular tenha vendido esta cépia particular®.

A first-sale doctrine vem sendo discutida em importantes processos nos
Estados Unidos, em casos que envolvem ndo somente direitos autorais, mas também em
situacdes que envolvem a propriedade industrial.**

Para fins de ilustragdo, em recente caso, a Suprema Corte americana
decidiu que a editora John Wiley & Sons Inc., a qual autorizou outra editora a publicar
seus livros na Europa, Asia, Africa, Oriente Médio, e proibido qualquer venda fora destes

territérios, ndo poderia impedir a importacdo para o territorio Norte Americano de livros

“ THE UNITED STATES. Departament of Justice. 1854: Copyright Infringement—First Sale Doctrine.
Disponivel em http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/crm01854.htm. Acesso em:
07 jul. 2013.

Traducdo livre do autor: A Suprema Corte primeiro definitivamente reconheceu a excecéo legal para tais
proibi¢cBes no julgamento de 1908, no caso “Bobbs-Merrill Co. v. Strauss”. A Bobbs-Merrill Company,
titular da obra “The Castaway”, exigiu que os varejistas vendessem o livro por um dolar e incluiu uma
declaracdo neste sentido abaixo da nota legal de direitos autorais. A R.H. Macy & Company, controlada pela
Strauss Brothers, ofereceu o livro a venda pelo valor de 80 centavos. Em razao disto, a Bobbs-Merrill a
processou por violagdo de direito autoral alegando que 0 réu violara o “direito exclusivo de venda” concedido
ao titular de direito autoral, de acordo com a lei. A corte julgou improcedente o pedido da Bobbs-Merill’s e
decidiu que o direito exclusivo de venda ndo confere ao titular da obra o direito de impor restri¢des a vendas
futuras ou, de outra forma, de caracterizar direito de propriedade do autor sobre a cépia fisica de um livro. O
Congresso codificou o julgamento na Lei de Direitos Autorais de 1909, notando a distingdo entre o direito
autoral e 0 meio em que este foi exteriorizado, e a venda ou transferéncia do objeto material, por si s, ndo
constitui uma transferéncia de direitos de autor, nem a cessdo de direitos de autor constitui uma transferéncia
da obra para o objeto material, mas nada podera proibir, impedir ou restringir a transferéncia de qualquer
cépia de um trabalho protegido por direitos autorais, cuja posse tenha sido legalmente obtida.

*'p. GOLDSTEIN op. cit., 2008. p 185.
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legitimamente adquiridos por consumidores naqueles paises, aplicando a chamada first
sale doctrine.*

A editora John Wiley vende no territério Norte-Americano suas
publicacGes a pregos mais elevados aos da editora com direitos para comercializar os livros
naqueles paises e, por este motivo, queria exercer o controle sobre a revenda.

No caso, um cidaddo nos Estado Unidos valia-se de seus contatos nos
referidos paises, para importar publicacdes e revende-las por meio do site de comércio
eletronico chamado E-bay.

Atuaram neste caso, como amicus curie, algumas entidades que
representam o interesse de revendedores de produtos, incluindo revendedores de livros.

Cita-se para fins de ilustracdo o trecho a seguir do artigo em apreco:

The used-books sellers explained that American readers have
bought used books printed and published abroad since the time of
Benjamin Franklin and Thomas Jefferson. They have operated for
centuries on the assumption that the first-sale doctrine applies.
Libraries asked how they could possibly obtain permission to
distribute the millions of foreign published books in their
possession, many of which provide no practical information to
identify the copyright owner. The technology companies argued
that removal of the first-sale exception would prevent owners of
foreign cars from selling their used vehicle without the permission
of the holder of the copyright on each piece of copyrighted
automobile software. Art museum directors asked how they could
obtain permission from copyright owners who have already
donated or sold their works of art to a foreign museum.?

A first sale doctrine, portanto, acaba por limitar o exercicio do titular de
uma propriedade intelectual, com fundamento no interesse social. O autor, uma vez

devidamente remunerado pelo sua criagdo, ndo mais pode controlar os subsequentes atos

* HARTZELL, Julianne. IP: Supreme Court applies first-sale doctrine internationally: the high court’s

decision will prevent a  “parade of horribles”. Inside  Counsel.  Disponivel em:
<http://www.insidecounsel.com/2013/04/09/ip-supreme-court-applies-first-sale-doctrine-inter>. Acesso em:
6 jun. 2013.

* Traducdo livre do autor: Os comerciantes de livros usados explicaram que os leitores Americanos tem
comprado livros impressos e publicados no exterior, desde a época de Benjamin Franklin e Thomas
Jefferson. Eles agiram, por anos, na presuncdo de que a “first sale doctrine” e aplicavel. Livrarias
perguntaram como eles podiam obter permissdo para distribuir milhdes de livros estrangeiros em sua posse,
muitos dos quais ndo proveem informagdes para identificar o autor da obra. As empresas de tecnologia
argumentaram que a remoc¢do da excecdo do “first sale doctrine” proibiria os proprietarios de carros
estrangeiros de venderem sem a permissdo de titular de cada software que compde o carro. Os diretores de
museus de arte indagaram como eles poderiam obter permisséo de autores que ja venderam ou doaram obras
de arte para um museu estrangeiro.
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de comércio, como a revenda, sob pena de restringir injustamente direitos mais amplos,

como 0 acesso a cultura ou a informacao.

2.1.2 Aspecto geral do principio da exaustdo de direitos

Tendo em vista a magnitude do comércio internacional, que, conforme ja
pontuamos, € uma consequéncia natural de uma economia globalizada, passam a nos
interessar assuntos que versem sobre a livre circulacdo de mercadorias, uma vez que este é
0 pressuposto da ordem econdmica global.

Dentre os principios gerais do TRIPS e da propriedade intelectual, vamos
estudar o principio da exaustdo dos direitos, segundo o qual os direitos de exclusividade
sobre determinada propriedade intelectual se exaure no instante em que o titular introduz o
produto no mercado ou consente para que isto ocorra.

No caso do direito marcario, isso significa que, apds a primeira venda do
produto no mercado, o direito sobre a marca se esgota, de forma que o titular da marca nao
poderd mais se valer do direito de exclusividade para impedir as vendas subsequentes do
produto. Assim, o esgotamento ocorre com a colocagdo do produto no mercado a qualquer
titulo. A partir de entdo, qualquer questionamento relativo a esta comercializagdo
subsequente de produto ja colocado no mercado constituir-se-a uma relacdo de direito civil

ou comercial, e ndo mais de propriedade intelectual®.

Nas palavras de Luis Henrique Porangaba®:

também conhecida como principio do esgotamento ou, ainda, first
sale doctrine (em nitida referéncia & primeira inser¢do do produto
no mercado Omo fato gerador do fen6meno), a doutrina da
exaustdo de direitos nada mais € do que uma limitacdo ao exercicio
do direito de marca, a fim de permitir a revenda de um bem
genuino como forma de privilegiar a livre concorréncia.

Este principio, portanto, visa atribuir exclusividade ao titular da marca

unicamente para os atos de fabricacdo e de primeira inser¢cdo do produto no mercado,

“ DANNEMANN, Siemsen Bigler; MOREIRA, Ipanema. Comentarios & lei da propriedade industrial.
Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

** PORANGABA. Luis Henrique. Breve estudo acerca do principio da exaust&o e dos direitos residuais sobre
a marca. Revista da ABPI, Séo Paulo, n. 122, p. 65-72, jan./fev. 2013, p. 65.
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impedindo-o de criar uma segregacéo artificial no mercado resultante do controle da venda

subsequente de produtos com a sua marca aposta.

2.1.3 Tratamento internacional sobre a exaustdo de direitos

Cabe inicialmente destacar que os direitos de propriedade intelectual
estdo ligados ao principio da territorialidade. Tal entendimento pode ser extraido do
previsto no art. 4 bis (1) e (2) da Convencdo da Unido de Paris para a Protecdo da
Propriedade Industrial (CUP), de 1883, revista em Estocolmo em 1967, que diz:

Art. 4 bis CUP

1) As patentes requeridas nos diferentes paises da Unido por
nacionais de paises da Unido serdo independentes das patentes
obtidas para a mesma invencdo nos outros paises, aderentes ou
nédo a Unidao.

2) Esta disposicdo deve entender-se de maneira absoluta,
designadamente no sentido de que as patentes pedidas durante o
prazo de prioridade sdo independentes, tanto do ponto de vista das
causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da
duracdo normal.

Especificamente no que se refere ao principio da exaustdo de direitos,
com o TRIPS restou clara a autonomia de cada Estado membro para definir suas politicas
em relacdo a exaustdo de direitos de propriedade Intelectual, conforme exposto no art. 6:
“Para os propositos de solugdo de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuizo do
disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo sera utilizado para tratar da questdo da
exaustao dos direitos de propriedade intelectual”.

Sabe-se, portanto, que o0s paises tém liberdade para decidir a
normatizacdo relativa a exaustdo dos direitos de propriedade intelectual. Nesse sentido,
Maristela Basso identifica trés tipos de conceitos de exaustdo, que importam para verificar
a legalidade da importacdo ou do comércio paralelo, quais sejam: nacional, internacional e

regional. Nas suas palavras*:

Exaustéo nacional

Exaustdo nacional significa que a venda de um produto protegido
em um pais ndo tem efeitos no que diz respeito a exaustdo de
direitos de propriedade intelectual em outro pais. O direito do
titular de propriedade intelectual extingue-se, esgota-se, somente

¢ BASSO, op. cit., 2011. p 10 e 11.
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quando o produto é posto dentro do territorio nacional — e apenas
dentro deste territorio. Dai porque, quando a politica de prote¢do
da propriedade intelectual de um pais € regida pela exaustdo
nacional, a importacao paralela € proibida, e o titular do direito tem
0s meios legais de impedir a entrada, naquele territorio, do produto
Ou Servico cuja importagédo ndo autorizou. [...]

Exaustéo Internacional

Quando um principio que impera em um pais é o da exaustdo
internacional, pouco importa se o produto protegido teve a sua
primeira venda no mercado do territorio nacional ou em outro pais.
Consequentemente, importacBes paralelas sdo permitidas com
relacdo aos bens e servicos licitamente postos no mercado, pela
primeira vez, em qualquer lugar do mundo. Mesmo tendo
adquirido o produto em um pais estrangeiro, no qual foi posto no
mercado pelo seu titular ou com o seu consentimento, 0 comprador
pode importar o produto para outro pais que também aceite a
exaustdo internacional (onde o produto pode, inclusive, ja existir
no mercado). [...]

Exaustdo regional

Esta se encontra entre a nacional e a internacional, mas ndo se
aplica globalmente. A exaustdo regional existe baseada e
fundamentada em tratados, e impBe-se apenas entre 0s paises
signatarios. Seu maior exemplo é o caso da Unido Europeia que
adota este principio. No contexto da exaustdo regional,
importagdes paralelas sédo permitidas, mas tdo somente com relacdo
aos produtos postos no mercado daquele espaco geografico
territorial definido como um bloco econémico ou Estado Regido.

Portanto, como se observa, cada pais pode definir sua politica referente a
exaustdo de direitos e a importacdo paralela. Nada impede, ainda, que cada Estado nacional
determine diferentes politicas de exaustao de direitos a depender da natureza de direitos.

A adocdo de determinado regime refletird na politica referente a
importacdo paralela. Nos sistemas de exaustdo nacional ou regional, o ingresso de produto
importado sem o consentimento do titular pode constituir infragdo a marca, enquanto que
se adotado o regime de exaustdo internacional, a importacdo paralela sera considerada

licita.

2.1.4 Legislagéo nacional relativa a exaustao de direitos marcarios

O art. 132, III, da Lei de Propriedade Industrial, dispde que “o titular da
marca ndo podera [...] impedir a livre circulagdo de produto colocado no mercado interno,

por si ou por outrem com seu consentimento”.
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Trata-se, portanto, de clara intencdo do legislador patrio em proteger, por
meio do inciso Ill, a livre circulagdo de mercadorias, uma real necessidade do mundo
globalizado (p6s-OMC) para estabelecer os limites da exclusividade conferida ao titular de
uma marca.*’

A doutrina diverge quanto ao alcance do principio da exaustao de direitos
adotado no Brasil. Paula A. Forgioni, por exemplo, faz uma interpretacdo ampla da
exaustdo de direitos, sustentando que nédo caberia ao titular de direitos impedir a venda em

territorio nacional se o produto for genuino, conforme segue:

Assim ao contrério do que se pode pensar, nosso ordenamento
tutela de forma expressa a importacéo paralela, de sorte que devem
ser consideradas ilegais todas as clausulas apostas nos contratos de
distribuicdo que procurem coibi-la, direta ou indiretamente. N&o
podemos olvidar que a garantia de comercializacdo paralela é uma
eficaz maneira de se erodir o poder de mercado derivado das
garantias préprias aos direitos de propriedade industrial.

O consentimento do titular da marca a que se refere o art. 132
requer que o produto comercializado em territério brasileiro ndo
seja contrafeito (caso em que o titular da marca teria direito de
impedir a comercializacdo); a marca foi regularmente aposta no
produto adquirido fora do territério por um terceiro alheio as
relacbes da rede de distribuicdo. A Lei de Propriedade Industrial
ndo concede ao titular da marca o poder de impedir que o produto
colocado regularmente no mercado venha a ser comercializado por

. ~ - . . -~ 9548
agente economico ndo integrante da sua rede de distribuicao™™.

Contudo, majoritariamente  encontramos  posicionamentos  mais
restritivos, que mitigam a aplicacdo do principio da exaustdo de direitos ao levar em
consideracdo a exigéncia de consentimento do titular para colocacdo do produto no

mercado interno:

Assim, o consentimento do titular do direito de propriedade
industrial, que tem os bens importados paralelamente no mercado
cinza, nos paises que adotem o sistema da exaustdo nacional ou
mesmo regional, é fundamental para se determinar se a importagdo
é licita ou ndo.

No Brasil, tanto o artigo 68 da Lei n® 9.279/96 que diz respeito a
patentes como o artigo 132 relativo a marcas, transcritos adiante,
fazem referéncia ao consentimento dado pelo titular.

A auséncia do consentimento do titular € o elemento diferenciador,
a “conditio sine qua non” para a verificagdo da licitude ou ilicitude

" Ibid., p. 61.
*® FORGIONI, op. cit., p. 248.
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da conduta do importador paralelo. Resta verificar se esse
consentimento precisa ser expresso ou pode ser tacito.

Situacdo diferente ocorre quando os produtos foram fabricados sem
0 consentimento do titular, por exemplo, em um pais onde néo haja
patente ou, havendo, a patente for objeto de licenca compulsoria.
Nesse caso, 6bvio, ndo se pode cogitar em consentimento tacito ou
implicito, ja que o titular certamente ndo desejava que seu produto,
fabricado por terceiros mediante licenga compulsdria, por exemplo,
fosse exportado para o pais onde detém exclusividade.*

Como frisa Claudia Maria Adiers, a Lei de Propriedade Industrial
brasileira adotou a exaustdo nacional de direito de marca, cujos limites j& foram acima
demonstrados. Logo, ocorrendo a primeira venda no Brasil, com seu consentimento, o
direito do titular exaure-se, limitando suas postulacdes com base no direito de propriedade
marca™.

Dentre 0s pontos positivos em se adotar o principio da exaustdo de
direitos nacional, pode-se citar a possibilidade de os produtores cobrarem precos
diferenciados pelos mesmos produtos em diferentes mercados. Se fosse adotada a exaustédo
internacional, os produtores escolheriam mercados que vedassem a importacdo paralela,
para que sua rede de distribuicdo ndo fosse ameacada por importacdes de produtos
idénticos mais baratos®.

Nos Estados Unidos, a titulo de exemplo, enquanto prevalece a exaustdo
nacional de direitos para as patentes e o direito autoral, a exaustdo internacional é aplicada
para as marcas. Sustenta-se que a legislacdo marcéria ndo esta voltada para proteger o
produto em si, mas para resguardar os consumidores da confuséo sobre a qualidade ou
origem do produto. Assim, os produtos importados e domésticos, uma vez advindos do
mesmo fabricante, seriam idénticos para o mercado consumidor®. O autor, nesse sentido,
continua: “This explains why camera retailers in the United States will sometimes ofer the
identical model camera at two different prices: a U.S. price, which typically includes the
manufacturer’s warranty, and a gray market price, which comes with only a store

waranty”.

* MARQUES, Claudia Villagra S. A questdo da importacdo paralela no comércio internacional.
Disponivel em: <www.villagramarques.com.br/artigos/importacao_paralela.doc>. Acesso em: 20 jul. 2013.

% ADIERS, Claudia Maria. As importacdes paralelas & luz do principio da exaust&o do direito de marca
e seus reflexos nos direitos contratual e concorrencial Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba,
V. 4, n. 4, jul./dez. 2006. Disponivel em: <0js.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/dint/article/download/7464/6639>.
Acesso em: 12 jun. 2013, p. 161-162.

1 BASSO, op. cit., 2011, p. 158.

52p, GOLDSTEIN, op. cit., 2008. p 185-186.
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Como observamos, portanto, ha opinides divergentes quanto ao principio
de exaustdo aplicavel, inclusive levando-se em consideracdo o direito comparado. Insta
ressaltar, contudo, que no Brasil o legislador optou pela chamada exaustdo nacional de

direitos, cujo entendimento foi ratificado pelo STJ, conforme demonstraremos a seguir.

2.2 Importacéo Paralela

2.2.1 Aspectos gerais

Neste contexto, ganha relevancia a pratica denominada importacdo
paralela, que ocorre quando um produto que incorpora certa propriedade intelectual é
introduzido em determinado pais a margem do sistema de escoamento definido pelo titular

destes direitos®®. Elisabeth Fekete esclarece que “as importacdes paralelas sdo o fato, a

exaustdo ou o esgotamento de direitos é o principio juridico destinado a disciplina-1o>>*.

Portanto, a relevancia da importacdo paralela é devida em razdo da
conjuntura internacional, composta por um mercado globalizado e a consequente

intensificacdo do comércio internacional. Nesse sentido, esclarece Marcelo Lotze:

A feicdo cosmopolita cada vez mais caracteristica do mundo
corporativo instiga as multinacionais a continuarem expandido sua
atuacdo para fronteiras anteriormente impenetraveis. Um dos
efeitos colaterais desse carater globalizado resulta justamente da
expansdo do comércio de artigos para novas regides. Trata-se de
uma conduta conhecida como importacdo paralela, que consiste na
introducdo de produtos legitimos em determinado mercado, a
revelia de seu fabricante ou do titular dos direitos de propriedade
intelectual relacionados a tais produtos. Especificamente quanto
aos efeitos da importacdo paralela em relagdo a direitos sobre
marcas, cabe esclarecer que o licenciado exclusivo no territorio
nacional poderd requerer a coibicdo daquela conduta, uma vez
atendidos certos requisitos legais.>

53 ANDRADE, Gustavo Piva de. Importacéo paralela e exaustdo de direitos. Legislacdo & Tributos, S&o
Paulo, 19 jul. 2012. Disponivel em:
<http://www.dannemann.com.br/files/Valor_Artigo_Importa%C3%A7%C3%A30_Parelela.pdf>. Acesso
em: 12 jul. 2013.

> FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importages Paralelas: a implementacéo do principio da exaustdo de direitos
no Mercosul, diante do contexto de globalizacdo. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econémico e
Financeiro, S8o Paulo, v. 37, n. 113, p. 76-102, jan./mar. 1999.

% LOTZE, Marcelo. A importacio paralela e a licenga de marca. Ambito Juridico, Rio Grande, v. 10, n. 37,
jan 2007. Acesso em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3212>. Acesso em: 10 jul 2013.
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H& de se reconhecer que a importagdo paralela € praticamente inevitavel
na ordem de abertura de mercado por conta da circulacdo de bens e servicos e da
concorréncia livres, tal como concebido pelo TRIPs. Diga-se de passagem, alids, o
principio da exaustdo visada delimitar o direito se exclusividade de sobre a marca, com o
objetivo de assegurar a livre circulacdo de bens e, concomitantemente, impedir a

manipulacdo excessiva do mercado pelo titular da marca.

2.2.2 Pros e contras da importagéo paralela

Necessario se faz entender qual o regime de exaustdo de direitos, e,
consequentemente, de importacao paralela, seria mais benéfico aos interesses do comércio
e do consumidor, e, de forma geral, qual melhor representa o desenvolvimento econémico-
social na atual conjuntura internacional.

Tendo em vista a feicdo globalizada da economia, tende-se a imaginar,
ab initio, que a livre comercializacdo de bens e servigos, com total abertura a importacao
paralela, seria o melhor cenério para proteger a livre concorréncia, a liberdade de
contratacdo e, em Ultima instancia, o consumidor final.

Entendemos ser um argumento valido, pois 0 aumento na competicéo de
precos, em razdo da livre circulacdo de bens, mostra-se como um verdadeiro estimulo para
a economia e de interesse fundamental para o consumidor.

H& ainda o argumento no sentido de que vedar a importagdo paralela
configuraria violacdo ao principio da livre iniciativa, prevista no art. 1° e 170 da CF.

Referido principio é bem elucidado por Miguel Reale®:

Ora, livre iniciativa e livre concorréncia s8o conceitos
complementares, mas essencialmente distintos. A primeira ndo é
sendo a projecdo da liberdade individual no plano da producéo,
circulacdo e distribuicdo das riquezas, assegurando ndao apenas a
livre escolha das profissdes e das atividades econdmicas, mas
também a autbnoma elei¢do dos processos ou meios julgados mais
adequados a consecucdo dos fins visados. Liberdade de fins e de
meios informa o principio da livre iniciativa, conferindo-lhe um
valor primordial, como resulta da interpretacdo conjugados dos
citados arts. 1° e 170.

% REALE, Miguel. O plano Collor Il e a intervencdo do estado na ordem econdmica. In. . Temas de
direito positivo. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. p. 250.
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Além disso, se adotada a exaustdo internacional de produtos, s&o
retirados do comércio estratégias que criam barreiras artificiais que dividem o mercado,
evitando-se assim um possivel cenario de praticas anticoncorrenciais.

Entendemos que a importacao paralela refere-se a produtos genuinos, que
foram produzidos a mando dos ou pelos proprios titulares de direitos de propriedade
intelectual, de tal forma que os argumentos que sustentam possivel confusdo ao
consumidor quanto as expectativas que recaem sobre a qualidade dos produtos
comercializados séo facilmente refutados — o que, alias, e o entendimento prevalecente nos
Estados Unidos.

Visualizamos, também, que o titular de direitos de propriedade
intelectual ndo deixaria de lucrar com a importacdo paralela, j& que um mercado
compensaria 0 outro, ou seja, se o titular néo estiver lucrando em um determinado mercado
em razdo da importacdo paralela de produtos advindos de outro mercado, receberd os
royalties devidos neste Gltimo mercado.

Contudo, passou-se a perceber que a livre circulacdo de produtos a
qualquer custo poderia causar graves prejuizos ao titular da marca e consumidores. Como

explica Luis Henrique Porangaba:

Em que pese o notdvel avango motivado pelo principio da
exaustdo, que acabou por viabilizar o justo equilibrio entre o
direito fundamental de propriedade a marca e a ndao menos
importante garantia constitucional a livre concorréncia, a
experiéncia mostrou que, em algumas hipéteses, a circulacdo
desenfreada de determinado produto poderia acarretar graves
prejuizos ao titular da marca e consumidores.”’

Neste sentido, tem-se que importacdo paralela pode trazer sérias
consequéncias a um determinado mercado ou distribuidor local, j& que os pregos de
produtos sdo naturalmente influenciados pelas particularidades de cada regido. Ndao
obstante, é possivel verificar, ainda, um possivel aproveitamento parasitario do importador
que vende produtos & margem dos canais de distribuicdo. Como bem esclarece Claudia

Villagra S. Marques®®:

Estes terceiros importadores que adquirem o0s produtos em
mercados onde 0s precos sdo menores e 0s importam e revendem

S PORANGABA, op. cit., p 65.
% MARQUES, op. cit., p. 4



37

em seu pais a um pre¢o mais baixo que o praticado pelo titular ou
distribuidor local, tiram vantagem da publicidade e aprovacédo
regulamentar,  pesquisas, fabricacgdo e  comercializacdo
providenciados pelo titular, sua subsidiaria ou distribuidor
exclusivo, com eles concorrendo deslealmente, por vezes
subfaturando o produto, classificando erroneamente para obter
isencdo ou reducdo de impostos e consequentemente aumentando
seus lucros.

Maristela Basso, por sua vez, pontua a necessidade de se verificar as
peculiaridades de cada mercado e sustenta que a importacdo paralela é uma forte ameaga

para as politicas estratégicas de precos em nivel global:

Na fase pds-OMC especialmente nos EUA, estudos tentaram
justificar o favorecimento a abertura da importacéo paralela e sua
importancia na liberalizacdo do livre comércio e na teoria das
vantagens comparativas. Contudo, as teses que tentaram maximizar
o0 grau de eficiéncia, no que concerne ao nivel de pregos e melhoria
para o consumidor, foram logo contestadas e colocadas a prova na
medida em que outros estudos demonstraram que a importacao
paralela deve ser impedida, pois um fabricante, ao vender um
produto para os consumidores americanos por 10 e no México por
5, atende a demanda especifica de cada lugar. Um terceiro que
reimporta a mesma mercadoria do México para os EUA a precos
mais baixos ira desequilibrar o sistema de precos; isto é, para o
sistema de precos funcionar satisfatoriamente nos EUA, é preciso
restringir o comércio. Caso contrario, 0s pre¢cos no México também
subirdo, desiquilibrando o mercado. A importacdo paralela para
esses casos é forte ameaca para as politicas estratégicas de pregos.
O fato é que essa entrada de produtos iguais a precos reduzidos
acaba desfavorecendo o produtor doméstico, que arcou com
investimentos para consolidar seu mercado, registrar seus produtos
etc.

De acordo com as consideracbes acima, parte da doutrina critica o
argumento de que a importacdo paralela é benéfica para o consumidor final, uma vez que,
ao final, o comércio paralelo acaba por desorganizar a producéo e escoamento de bens,
desestimular o pagamento de tributos, desconsiderar as especificacfes e exigéncias do

regulatorias etc.>

% AMARAL, Luiz Henrique do. A questdo das importacdes paralelas: reflexos nos direitos autorais. In:
SEMINARIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 18., 1998, Porto Alegre. Anais... Sd0
Paulo: Ed. Bandeirantes, 1998. p. 56.



38

2.3 Dos contratos Usualmente Impactados pela Importacéo Paralela

Conforme j& mencionado, 0s aspectos juridicos que envolvem a
importacdo paralela atingem especialmente os chamados contratos internacionais, 0s quais
podem se revestir de diversas formas a depender da natureza da negociacao.

Invariavelmente, tem-se observado nas discussfes jurisprudenciais uma
relevancia sobre, principalmente, dois tipos de contratos, a saber, contratos de distribui¢éo
e contratos de licenca de marcas, conforme demonstrados nos estudos de caso deste
trabalho.

Tais contratos apresentam razao de ser principalmente pelos direitos de
propriedade intelectual, que visam assegurar a propriedade e o direito de dispor de bens
intangiveis que corporificam ou identificam determinado produto ou servico.

Nesse sentido, o distribuidor vislumbra algum retorno econémico em
razdo da marca que identifica o produto, por exemplo, e, da mesma forma, um empresario
somente pagaria royalties para poder usar determinado desenho sabendo da aceitacdo desta

obra autoral pelo seu publico alvo.

2.3.1. Contrato de distribuicao

Os contratos de distribuicdo servem como instrumento para que empresas
escoem a sua producdo. Uma rede de distribuicdo ampla e eficiente significa um produto
mais acessivel ao consumo e, portanto, com maior potencial de sucesso.

Segundo Paula A. Forgioni, a empresa pode atuar de duas formas para a
distribuicdo de mercadoria, a saber, venda direta ou indireta. Na primeira hipétese, as
fungdes inerentes & comercializagdo estdo a cargo do prdprio produtor ou de sujeitos que

dependem diretamente dele. Quanta a venda indireta, sustenta que:

[...] o agente econdmico podera, ainda, buscar a colaboracdo de
outros empresarios para a venda, aproveitando eventuais sinergias
(venda indireta). Essa alternativa pode ser excepcionalmente
vantajosa em se tratando de empresas que ndo conhecem a
particularidade do mercado em que atuardo, como ocorre nos casos
de contratos internacionais de distribui(;f?\o.60

% FORGIONI, op. cit., p. 44.
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Para o estabelecimento de venda indiretas, sdo utilizados os chamados

“acordos verticais”. Nos acordos verticais, sdo destacadas

[...] as restrigdes verticais”, independentemente do tipo de contrato
gue as encerra. Sob a perspectiva do direito concorrencial, as
restricbes comerciais nada mais sdo do que estipulaces contratuais
geralmente inseridas nos chamados contratos da distribuicdo
(distribuicdo, franquia, agéncia ou representacdo comercial,
comissdo e outros que viabilizam o escoamento da producéo), que
limitam a liberdade de atuacéo do distribuidor ou fornecedor. !

Trata-se portanto de uma imposicdo ao distribuidor, para que este
comercialize produtos na forma contratualmente prevista, sem que lhe caiba muita
flexibilidade para gerir seus negocios. Esta classificagdo de “acordo vertical” assume
relevancia no campo concorrencial, por se referirem a imposicdes comerciais que
impactam o mercado.

O contrato de distribuicdo € considerado uma figura atipica, embora a lei
Ferrari (Lei 6729/79), que se aplica exclusivamente a “distribui¢do de veiculos
automotores, de via terrestre” tenha quebrado parcialmente esta atipicidade. Importante
frisar que, conforme se observa em alguns julgamentos, entende-se que esta lei regula um
setor especifico da economia, e ndo pode haver uma interpretacdo extensiva, sob pena de
causar distorcdes artificiais®.

A fim de individualizar o contrato de distribuicdo em comparacdo a
outros tipos contratuais, como a representacdo comercial, Paula Andrea Forgioni assevera

que:

A distingdo entre as vendas efetuadas por um sujeito engquanto
representante e distribuidor é patente: como distribuidor, adquire
bens em nome préprio, que sdo em seu nome faturados. Com a
revenda posterior, seu proveito econémico é a diferenca entre o
preco de aquisicdo e o preco de venda ao adquirente. O valor da
venda é determinado pelo distribuidor (proprietario do bem
alienado), a ndo ser que haja acordo em sentido contrario.*®

Em estudos mais aprofundados a respeito dos contratos de distribuicéo,
verificamos uma importante discusséo acerca de elementos contratuais que podem produzir

efeitos anticoncorrenciais, em razao das chamadas “restricdes comerciais”. Sao as

61 H

Ibid., p. 50.
%2 Resp 88.565, julgado em 08.11.1997, relatado pelo Min. Menezes Direito, do STF.
% FORGIONI, op. cit., p. 97.



40

restricbes relativas a controle sobre o preco de revenda, divisdéo de mercado e
exclusividades, por exemplo®.

O presente trabalho ndo visa desbravar os aspectos concorréncias, mas
inegavelmente as restricdes comerciais criadas para formacgao de uma rede de distribuigédo
tém importante papel no nosso estudo sobre importacdo paralela, da qual passaremos a

tratar com mais detalhes.
2.3.1.1 Divisdo de mercado

A divisdo de mercado é uma das restri¢ces verticais que visa atenuar a
concorréncia intramarca. Este tipo de imposicdo pode segmentar o mercado de acordo com
a natureza do bem, o publico alvo ou a divisdo geogréfica. Assim, pode ser que um
determinado distribuidor B seja responsavel por uma linha mais popular de produtos e em
determinado espaco territorial®.

Paula A. Forgioni entende que ocorre uma reclusdo territorial quando ha
uma determinacdo da area de atuacdo imposta pelo fabricante. N&do implica
necessariamente uma exclusividade de comercializa¢do, mas tdo somente a limitacdo do
campo de atuacdo do distribuidor na area demarcada. Normalmente esta &rea demarcada €
concedida com exclusividade a um determinado distribuidor, de forma que o mercado fica

dividido entre integrantes da rede

Entendemos que esta barreira territorial criada por meio da rede de
distribuicdo do titular de propriedade intelectual — quando a exclusividade versar sobre
determinado pais - apresenta maxima eficacia se adotada a exaustdo nacional de direitos,

situacdo em que poderd ser impedida a entrada de produtos oriundos de outros mercados.

* Ibid., p. 167
% Ibid., p. 202
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2.3.2 Do contrato de licenca de marca

2.3.2.1 Do conceito de marca e dos direitos decorrentes da titularidade marcaria

As marcas sdo sinais distintivos que associam produtos ou servicos a
impressdes de qualidade, confianca ou credibilidade. Nas palavras de Denis Borges
Barbosa, as marcas sdo: sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias
comercializadas, ou a servicos prestados, para a identificagdo do objeto a ser lancado no
mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela. Sujeitas a
registro, sdo propriedade industrial a partir do mesmo, ndo se concebendo, no direito
brasileiro vigente, direito natural de ocupagéo sobre a marca.®®

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na mesma linha do
conceito doutrinario, destaca também a exclusividade concedida ao titular de uma marca

registrada:

Marca € todo sinal distintivo, visualmente perceptivel, que
identifica e distingue produtos e servi¢os, bem como certifica a
conformidade dos mesmos com determinadas normas ou
especificagdes técnicas. A marca registrada garante ao seu
proprietario o direito de uso exclusivo no territério nacional em seu
ramo de atividade econémica. A0 mesmo tempo, sua percep¢do
pelo consumidor pode resultar em agregacéo de valor aos produtos
ou servigos.”’

A Lei da Propriedade Industrial (LPI), em seu art. 129, disp6e como se

adquire a propriedade de uma marca e garante a exclusividade ao titular:

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposi¢Oes desta Lei, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional, observado
quanto as marcas coletivas e de certificacdo o disposto nos arts.
127 e 148.

Assim, como pode-se notar, uma vez concedido a registro da marca —

ressalvados também os direitos conferidos ao depositante da marca, previstos no artigo 130

% BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectual. Disponivel em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/ umaintro2.pdf> Acesso em: 12 de novembro de 2011.
p.623.

 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Guia bésico: marcas. Disponivel em:
<http://www.inpi.gov.br/index.php/marca/guia-basico> Acesso em: 12 nov. 2011.
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da LPI -, a legislagdo concede ao titular da marca o direito ao uso exclusivo de tal signo em
determinado setor de mercado em territério nacional, incluindo o direito de licenciar o uso

da marca, conforme se vera adiante.

2.3.2.2 Do contrato de licenga de marca

A licenca de marca é uma exploracdo indireta, pela qual o depositante da
maca (licenciador) autoriza o contratado (licenciado) a explorar sua marca. Trata-se de um
contrato tipico de propriedade industrial, regulado pela LPI.

Uma vez registrada a marca no INPI, seu titular poderd celebrar o
contrato de licenga de uso da marca, nos moldes do artigo 139 da LPI:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de
registro podera celebrar contrato de licenca para uso da marca, sem
prejuizo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as
especificagdes, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou
SEervigos.

Para produzir efeitos perante terceiros, o contrato de licenca de uso de
marca precisara ser averbado perante o INPI, conforme estabelece o art. 140 da LPI:

Art. 140. O contrato de licenga deverd ser averbado no INPI para
que produza efeitos em relacéo a terceiros.

§ 1° A averbacdo produzira efeitos em relagdo a terceiros a partir
da data de sua publicagéo.

8 2° Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licenga
ndo precisara estar averbado no INPI.

Vale ressaltar que a licenca do uso de uma marca pode ser prevista em
um contrato hibrido, como, por exemplo, um contrato de franquia, através do qual ha
licenca do uso de marca, aléem de prestacdo de servicos, exploracdo de patente, uso de

software, etc.

2.3.2.3 O principio da exaustdo de direitos e o direito sobre as marcas

Como bem pontua Maristela Basso, “Direito de exclusividade nao
significa direitos ilimitados, razdo pela qual o legislador especificou, no art. 132 da LPI, as

hipteses em que o titular da marca ndo pode exercer o direito decorrente do registro,
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incorporando na Lei vigente o conceito de “justo uso”, especificando determinadas praticas

como licitas e ndo infringentes do direito do titular da marca registrada. Neste sentido, o

artigo 132, inciso 111, da LPI dispde que:

Art. 132. O titular da marca ndo podera:[...]

Il - impedir a livre circulacdo de produto colocado no mercado
interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o
disposto nos §§ 3° e 4° do art. 68 [...]".

Percebe-se, portanto, uma clara referéncia a exaustdo de direitos sobre a

marca, segundo o qual, conforme ja mencionado neste trabalho, apds a primeira venda do

produto no mercado interno, esgota-se o direito sobre a marca, ndo sendo facultado ao

titular da marca impedir vendas subsequentes.

Entendemos que ha uma presuncdo de que o titular auferiu a

remuneracdao que lhe era devida, de tal forma que nédo seria cabivel qualquer direito de

impedir as vendas subsequentes.

De acordo com o inciso Il do art. 132 da LPI ha condicGes objetivas para

se considerar a exaustdo de direitos, a saber, 0 mercado em questdo deve ser nacional; o

produto deve ter sido posto em circulacdo pelo titular da marca ou com o0 Sseu

consentimento; e o consentimento deve ser claro e inequivoco.

Neste sentido, sustenta Maristela Basso que

[...] ndo presentes uma dessas condigdes (0 mercado ndo é o
nacional ou o produto ndo foi posto em circulagdo sem autorizagao
do titular da marca), ndo se levanta o principio da exaustdo de
direitos. Isto é, os direitos do titular da marca ndo sofrem as
limitagbes do art. 132, Ill, e ele tem todo o direito de sair em
defesa de sua marca para evitar que a venda ou importacdo
paralelas atentem contra a unicidade, consisténcia e reputacdo de
seu bem imaterial.®®

%8 BASSO, op. cit., 2002, p. 62.
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2.4 Precedentes Judicias Acerca do Principio da Exaustao de Direitos

2.4.1 Caso Diageo — Recurso Especial n. 1249718

Passaremos a analisar duas decisdes do STJ que divergem quanto a
legalidade da importacdo paralela. A primeira, e mais recente, refere-se ao Recurso

Especial n. 1249718, cuja ementa segue abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
MARCAS. IMPORTACAO PARALELA DE PRODUTOS
ORIGINAIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO
TITULAR DA MARCA. TERRITORIALIDADE NACIONAL
EXIGIDA NA EXAUSTAO DA MARCA, MEDIANTE O
INGRESSO CONSENTIDO NO TERRITORIO BRASILEIRO.
OPOSICAO SUPERVENIENTE, CONTUDO, AO
PROSSEGUIMENTO DA IMPORTACAO, APOS LONGO
PERIODO DE ATIVIDADE IMPORTADORA CONSENTIDA.
RECUSA DE VENDER PELA PROPRIETARIA DA MARCA.
VIOLACAO DO PRINCIPIO DA LIVRE CONCORRENCIA.
INDENIZACAO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES
DA RECUSA DE VENDER. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
EM PARTE.

1. A “importacdo paralela” de produtos originais, sem
consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a
concedé-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no art. 132, I, da
Lei n® 9279/96. Mas, uma vez consentida pelo titular da marca ou
por quem por ele autorizado para tanto, a entrada do produto
original no mercado nacional ndo pode configurar importacdo
paralela ilicita.

2. Inadmissibilidade de vedagdo da importacdo paralela apenas a
produtos contrafeitos (“pirateados”) adquiridos no exterior,
abrangendo, a vedag&o, produtos genuinos, adquiridos no exterior,
pois necessario o ingresso legitimo, com o consentimento do titular
da marca, no mercado nacional, para a exaustdo nacional da marca.
3. Tendo em vista o longo periodo de realizagdo de importagdes
paralelas, mediante contratos firmados no exterior com o produtor
titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento
deste para comercializar o produto, e, ainda, a auséncia de
oposicdo por aludido titular ou do representante legal no Brasil,
ndo é possivel recusar abruptamente a venda do produto ao
adquirente, dada a proibicdo de recusa de vender, constante dos
artigos 20, da Lei 8.884/94 e 170, IV, da Constituicdo Federal.

4. Indenizacéo, a ser objeto de liquidacdo por arbitramento, ante o
fato da recusa de vender (CC/2002, art. 186 e Lei 8884/94, art. 20).
5. Recurso Especial provido em parte.
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Neste processo, atuaram as empresas Diageo Brands B.V. (Diageo
Brands), titular das marcas das bebidas, Diageo Brasil Ltda. (Diageo Brasil), sua
distribuidora autorizada contra a empresa GAC Importacéo e Exportacdo Ltda. (GAC.)

No caso em estudo, a GAC vinha adquirindo produtos diretamente da
Diageo Brands, sediada nos Estados Unidos, para comercializacdo no Brasil, realizando a
chamada “importagao paralela”. Ap6s quinze anos, a Diageo Brands recusou novas vendas
a GAC, sob o argumento de que a Diageo Brasil é a distribuidora exclusiva de seus
produtos em territorio brasileiro.

Foram duas as a¢cOes movidas em primeira instancia: a primeira, movida
em 2004 pela Diageo contra a GAC, visava a cessacao de importacdo, distribuicdo e
comercializacdo de produtos das marcas “Johnie Walker”, “White Horse”, “Black &
White” e variagdes, realizadas por meio de “importagao paralela”; a segunda agdo, movida
em 2005 pela GAC contra a Diageo, visava a cessagao de “boicote” as importagdes.

A GAC obteve resultado favoravel até a segunda instancia, conforme se
depreende de trecho da ementa extraida do acérddo do Rel. Des. José Mario dos Martins
Coelho.

[..] 2. Se a funcdo moderna da marca é distinguir produtos e
servigos entre si, a importacdo paralela de produtos auténticos em
nada afeta os direitos do proprietario da marca.

3. a aplicacdo da técnica da interpretacdo conforme a constituicdo
ao art. 132, inciso Ill, da Lei 9.179/96, enseja a conclusdo de que
SO0 é vedada a importagdo paralela de produtos contrafeitos, que
imitam, reproduzem ou falsificam fraudulentamente outros de
marca registrada.

“4. Apelagdo improvida. Sentenga confirmada”.

Conforme se depreende do trecho acima, a importacdo paralela, quando
referente a produtos legitimos, foi considerada vélida, sob o argumento de que os direitos
do titular da marca ndo eram afetados, uma vez observada a fungéo precipua da marca,
qual seja, distinguir produtos ou servigos.

Além disso, o relator interpretou o art. 132, inciso Il da LPI, utilizando-
se da técnica da interpretacdo conforme a Constituicdo, que conforme leciona Pedro

Lenza®® visa enfatizar a supremacia da Constituicdo e propiciar a lei interpretada eficécia,

%9 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 13. ed. So Paulo: Saraiva, 2009.
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ja que se evita sua inconstitucionalidade, quando se abre campo para mais de uma
interpretacdo.

N&o obstante, 0 STJ entendeu que no caso em questdo estavam sendo
violados os arts. 132, 1ll e 129 da LPI, reconhecendo-se, portanto, a ilegalidade da
importacéo paralela.

Em seu voto, o relator listou seis destaques faticos relacionados a causa,
quais sejam: (i) a Diageo Brands ¢ titular das marcas “Johnie Walker”, “White Horse” e
“Black & White” no Brasil, e a Diageo Brasil, por for¢a contratual, ¢ a distribuidora
exclusiva dos produtos identificados por tais marcas no mercado brasileiro; (ii) trata-se de
produtos genuinos; (iii) a Diageo Brands recusou-se a vender seus produtos a GAC em
determinado momento; (iv) a GAC importou por quinze anos os produtos licenciados com
exclusividade a Diageo Brasil; (v) houve consentimento tacito da Diageo Brasil, tendo em
vista que “as importagdes foram realizadas em grande quantidade e as claras” e a economia
de mercado “tem como ingredientes principais a informacdo diuturna acerca da
concorréncia”; (vi) pelo fato de os produtos serem lideres de mercado, a GAC sofreu
prejuizos em raz&o da recusa em vender pela Diageo Brands.

Apos passar pelo conceito de importagdo paralela e exaustdo de direitos
de propriedade intelectual, o relator procurou ndo deixar davidas quanto a necessidade de
consentimento, rechacando a interpretacdo do tribunal a quo que sustentava uma

interpretacdo conforme a constitui¢do, conforme se depreende do trecho a seguir:

A disposigdo do art. 132, 111, da Lei da Propriedade Industrial (lei
9.279/96), exigindo o consentimento do titular da marca, para a
legalidade da importagdo, € de clareza contra a qual se esboroa a
tentativa de interpretacdo conducente ao sentido contrario as
palavras, bem valendo o brocardo “in claris cessat interpretatio”.
Forgoso reconhecer que o Tribunal de origem julgou contra esse
dispositivo legal, ao concluir no sentido da garantia do direito de
realizar a importacdo paralela no Brasil, vedando-a, o julgamento,
tdo somente no caso de importagdo de produtos falsificados, ao
firmar: “a aplicagdo da técnica da interpretagdo conforme a
constituicdo ao art. 132, inciso Ill, da Lei 9.179/96, enseja a
conclusdo de que s6 é vedada a importacdo paralela de produtos
contrafeitos, que imitam, reproduzem ou falsificam
fraudulentamente outros de marca registrada”.

O dispositivo legal, ao contrario, ndo se dirige a vedar a
importagdo de produtos contrafeitos, no sentido de produtos “que
imitam, reproduzem ou falsificam outros de marca registrada”,
quer dizer, ndo se destina vedar a importacdo de produtos
“pirateados 7, para a qual nem mesmo seria necessario dispositivo
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especifico nenhum na Lei da Propriedade Industrial, visto que a
contrafacdo, ou, repita-se, a “pirataria”, é totalmente vedada por
todo o sistema de protecdo a propriedade industrial, constituindo,
mesmo, crime — de forma que, evidentemente, a importacdo de
produtos dessa espécie jamais poderia ser autorizada, donde se
segue que a restricdo teria de destinar-se a somente a produtos
genuinos na origem, ndo a proibicdo de importacdo do que ja era,
com abrangéncia geral, proibido e criminalizado.

2.4.2 Caso Charutos Cubanos - Recurso Especial n. 930491

Outro caso de importante analise para 0 nosso estudo trata-se do Recurso

Especial n 930,491/SP, de acordo com o qual ficou decidido que a revenda de produtos

importados & margem da rede de distribuicdo ndo viola direitos do titular da marca aposta

aquele produto.

Ementa:

DIREITO MARCARIO. EXAUSTAO CONFIGURADA.
ALEGACAO DE CONTRAFACAO. CONTRATO DE
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA. AUSENCIA DE PROVAS
DAFALSIFICACAO E DE OFENSA AO DIREITO DE
EXCLUSIVIDADE. EXAUSTAO DODIREITO MARCARIO. | -
O contrato de distribuicdo exclusiva, por si s6, ndo anula a
liberdade de comercializar produtos, decorrentes dos principios que
fundamentam a ordem econbmica, nem afasta as regras de
economia baseada na propriedade privada e na livre concorréncia.
Il - N&o comprovacdo, no caso, que a recorrida tenha feito a
introducdo, no territorio nacional, do produto fabricado pelas
recorrentes. Importacdo operada por terceiros, dos quais a recorrida
adquiriu os bens, cuja circulacdo no mercado foi por ela realizada.
Uma vez ja introduzido o bem no mercado, o produtor ndo pode se
opor as ulteriores e sucessivas vendas. Ill - Caso "Charutos
Cubanos”, distribuicdo exclusiva. Auséncia de prova de
contrafacdo no caso de importacdo regular de mercadorias
estrangeiras, ndo incide o art. 132, Il da lei 9279/96.Recurso
Especial improvido. (STJ, Relator: Ministro SIDNEI BENETI,
Data de Julgamento: 12/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA)

Como ja exaustivamente abordado neste trabalho, a importacdo paralela

consubstancia-se na aquisi¢do e comercializacdo de produtos genuinos trazidos do exterior

por pessoas ndo integrantes da cadeia de distribuicdo estabelecida pelo fabricante

estrangeiro, sem o consentimento deste ou do titular da marca no Brasil.

Neste caso, a empresa estatal cubana Corporacion Habanos e suas

distribuidoras exclusiva no Brasil tentaram impedir a brasileira Nobres Tabacos de vender
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seus produtos, alegando ofensa ao contrato de distribuicdo exclusiva, além da pratica de
contrafacao.

Excluida a hipotese de contrafacdo, o STJ entendeu que o contrato de
distribuicdo exclusiva ndo confere direito ao distribuidor para operar no mercado com
exclusividade, isso porque uma vez que a marca foi introduzida no mercado nacional, o
titular ndo podera impedir a circulacéo de produtos.

Embora neste caso o STJ ndo tenha tratado da legalidade da importacédo
paralela, entendeu que, independentemente da maneira que foram importados, o contrato
de distribuicdo exclusiva estabelecido entre a estatal cubana e suas distribuidoras no Brasil

ndo seria capaz de impedir a comercializacdo dos charutos cubanos.

2.4.3 Caso Cemtrum — Recurso Especial n. 609047

Neste caso, a empresas American Home Products Corporation, fabricante
do multivitaminico "CEMTRUM", American Cyanamid Company, proprietaria da marca
no Brasil, e Laboratérios Wyeth-Whitehall Ltda., empresa com exclusividade de producéo
e comercializacdo do produto no Brasil, tentaram impedir a importacdo deste produto pela
LDZ Comércio Importacdo e Exportacédo Ltda.

Ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS.
IMPORTACAO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS SEM
O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA NO BRASIL.
CONCORRENCIA DESLEAL. INOCORRENCIA. 1. As
importagdes paralelas sdo realizadas a margem do sistema de
distribuicdo seletiva criado pelo fabricante do produto e titular do
direito de propriedade industrial, mas uma vez autorizada a
importagdo pelo titular do direito da marca, ou por quem estava
autorizado para tanto, o produto original entra licitamente no
mercado nacional. 2. Tendo em vista que as importacdes paralelas,
licitas, sdo contratos firmados com o produtor/titular do direito da
marca no estrangeiro, ou com quem tinha o consentimento deste
para comercializar o produto, ou seja, um distribuidor no pais em
que € realizada a operagdo, ndo pode o titular da marca opor ao
adquirente do produto restri¢fes de redistribuicéo, pois a colocagéo
do produto no mercado esgota o seu direito de propriedade
industrial, ainda que a titularidade da marca no Brasil seja diversa
da titularidade da marca no exterior. 3. A protecdo do direito
marcario, teleologicamente, ndo visa proteger o titular do direito
contra utilizacdo da marca por quem comercializa produtos
originais, com entrada licita no pais, ainda que obtidos por meio de
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importagéo paralela, pois o sistema ndo tem o objetivo de proteger
0s canais de distribuicdo impostos pelo fabricante/titular da marca.
4. A proibicdo absoluta desse tipo de mercado, desde que a
importacdo tenha sido realizada licitamente, ndo seria compativel
com a livre iniciativa, prevista no art. 1° e 170 da CF. 5. O
reconhecimento da ilicitude da importacéo realizada pela Importex
e da posterior distribuicdo dos produtos pela ré, exigiria o
revolvimento do conjunto fatico-probatorio, o que é vedado em
sede de recurso especial. Incidéncia da Sumula 7/STJ. 6. Recurso
especial ndo conhecido. (STJ, Relator: Ministro LUIS FELIPE
SALOMAO, Data de Julgamento: 20/10/2009, T4 - QUARTA
TURMA).

Em um dos trechos mais importantes desta decisdo, o relator do caso traz
para o Direito brasileiro o entendimento europeu para sustentar a aplicacdo da exaustdo
internacional de marcas, de tal modo que, neste caso, basta que o produto seja colocado em

qualquer lugar do mundo para esgotar os direitos do titular da marca.

Cumpre destacar que se discute, na jurisprudéncia européia, se o
consentimento do titular da marca e da patente no estrangeiro é
suficiente para exaurir o direito de propriedade intelectual no
territrio para onde o produto foi importado. Tem-se decidido que
para as marcas a exaustdo do direito é internacional, ao passo que
para o direito de patentes a exaustdo € nacional. Assim, bastaria a
colocagdo no mercado com o acordo de quem concedeu a licenga
em qualquer lugar do mundo para que os direitos do titular da
marca ndo pudessem mais ser invocados contra uma importacao
(nesse sentido decisdo do Tribunal Federal da Suica no Caso
Chanel - ATF 122 111 469).

Neste caso, portanto, decidiu-se a favor da importacdo paralela, ao
entender que para as marcas vigora a chamada exaustdo internacional. Além disso,
sustentou o relator que a proibi¢do absoluta da importacdo paralela, desde que realizada
licitamente, ndo é compativel com a livre iniciativa, prevista no art. 1°e 170 da CF.
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CONCLUSAO

Analisando o trabalho, que ndo tem pretensdo de exaurir o tema, verifica-
se que os direitos de propriedade intelectual, de carater individualista, ndo s&o absolutos,
principalmente quando consideradas normas de carater geral, que visam interesses
coletivos.

O Principio da exaustdo de direitos, em consondncia com a ordem
econdmica mundial, fundada na livre circulagdo de bens e servicos, visa justamente limitar
o direito do titular sobre a marca de sua titularidade, de modo que, uma vez colocado o
produto no mercado interno com o seu consentimento, o titular da marca ndo podera
exercer controle sobre a revenda deste produto.

A revenda de produtos, enquanto versar sobre produtos genuinos, deixa
de ser um assunto essencialmente de propriedade intelectual, para se tornar um ato de
comércio. Assim, deve-se garantir um mercado saudavel, sem restricbes, que assegure a
livre concorréncia e a livre iniciativa econdmica, sendo esta a feicdo mais benéfica do
principio da exaustéo de direitos para a sociedade.

Contudo, como demonstrado neste trabalho, o principio da exaustdo de
direitos, se num primeiro momento parece estar ligado ao idealismo econémico e aos
interesses do consumidor, numa andlise mais profunda pode revelar condi¢bes que
contradizem a sua prépria esséncia.

Como esclarecido, parte da doutrina entende que um terceiro, alheio a
rede de distribuicdo de um determinado fabricante, ao importar um produto para o Brasil e
revendé-lo no mercado interno sem qualquer autorizacdo estaria, supostamente, se
aproveitando de forma parasitaria de toda a estrutura montada para os distribuidores
oficiais deste fabricante, o que, em Gltima instancia, desprivilegia o mercado interno, além
de possivelmente configurar algum descumprimento de questdes regulatorias.

Neste cenario, a importacdo paralela, em vez favorecer uma economia
livre e desembaracada, acabaria por prejudica-la em um de seus aspectos mais sensiveis,
dos qual seja, o da proporcionalidade na concorréncia. Em linhas concretas, enquanto uma
empresa no Brasil paga royaties para o0 uso e exploracdo de uma marca estrangeira e
fabrica produtos com esta marca no Brasil, outra empresa apenas importa produtos de uma

licenciada na China podendo revendé-los a precos mais acessiveis.
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Trata-se, em suma, de uma questdo que ainda néo foi pacificada, uma vez
que uma corrente defende a livre iniciativa privada e na livre concorréncia, sustentando
que o melhor neste sentido seria adotar a chamada exaustdo internacional de direitos, e,
portanto, aceitar a importacdo paralela; a segunda corrente, por sua vez, sustenta que ha
uma desproporcionalidade concorrencial pela diferenga entre o mercado nacional e os
demais, o que por si s6 fere a ordem econdmica.

Ao final, tudo nos leva a conclusédo de que, neste momento, considerando
a divergéncia doutrinaria e jurisprudencial, nenhuma destas correntes deve ser levada de
forma absoluta, devendo haver uma ponderacdo caso a caso, a fim de evitar que

importantes preceitos juridicos sejam violados sem consideravel justificativa.
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